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Resolucion N'D ¥

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “FIGURATIVA™, CLASE 10, EXPEDIENTE N" 9816077
Asuncién,

VISTO: El estado actual de e8t08 aUtos y, ---==--<cemrmr oo
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 3 de
julio de 2023., dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco d{as para gue presenten las copias de los
EsCTitos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.---«- srcorr o ecreei it

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dmpusn r_l mamhr_stu pnr 5 dia,s a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados. --------oeeeeranaaa Feoreenr s e

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas Estnblt:ct que se aplicara en forma submdmna las dlﬁptlﬁltlﬂnﬂ.?- del
Codigo Procesal Civil y Penal. ----coreeevveeees e crermecenc s

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el jucz ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de qucs:.:xpﬂﬁm acerca de su autenticidad; ;.rd;l el jquadrd dupancr sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas
que considere necesarias, -----------o------ brnnrncn e s

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
“FIGURATIVA~, CLASE 34, EXPEDIENTE N’ 9816077, sahcltﬂd,a a nnmbrc de Marco Nicolas Bo, y dar
continuidad a su tramitacion, ---------semer o e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos }r a las dJSpﬂ&:::lﬂhrs legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): ----eeeeeeomrcsmraa wesssrresrescecrosessss

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la “FIGURATIVA™, CLASE 34,
EXPEDIENTE N’ 9816077, solicitada a nombre de Marco Nicolas Bo. -----r+-ssrecrrsssocerrrsmsssersressa

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en ¢l que se ha interrumpido. -------eeoooesreemeomes

B) NOTIFICRIESTE D00 OB oo i 5 33505
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Resolucion N"D {J '{, 2

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “VETFLOGIN™, CLASE 5, EXPEDIENTE N" 126700
Asuncién,

VISTO: El estado actual de estos auios , ----rmeeesmm oo

CONSIDERANDOY

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 13 de
diciembre de 3022, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias pam que presen[en las cuplas
de los escritos, dDLI.I['I‘I-EnL‘I:IS y diligencias que se encontraren en su poder.------------ -

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados.-«----co oo

Que, ¢l Art. 136 de la Ley de Marcas establece qut: se apllf_ara en furma suhsld.lana las disposiciones del
Cadigo Procesal Civil y Penal. ----ovveeeeea- crorerees e e

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que s encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin dcqn:s:apldun acerca de su aui‘.muctdad, yd) el juez podrd disponer, sin sustanciacion ni recurso aIgmw las medidas

q'uf Cﬂﬂjﬂm ﬂfffsﬂ'ﬂﬂ'_s e R B B A P B A A i oo i i A i oo o o o o o o i o ik i R

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
“VETFLOGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N 126700, ac:llc:l:ada a numl:-rt de Av. Hum, 1500-distrito
Industrial En Montes Claros-mg, y dar continuidad a su tramitacién, -—-—-------—- e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): <--omroeemommmm e

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la ““VETFLOGIN™, CLASE 5,
EXPEDIENTE N° 126700, solicitada a nombre de Av. Hum, 1500-distrito Industrial Fn Montes Claros-

mg B it I e ———

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ~-----eceeeerrscmrmoe

3) NI TIUESE Bt it oot e i o i i i S Srrin N e i N5



DIRECCION MACIONAL DE

.4 PROPIEDAD % GOBIERNO bt - PARAG ﬁ.]
INTELECTUAL (,..r PARAGUAY REKU

PARAGLAY
Resolucion N° ﬂ 0 _ J,

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “LA PASTELERA, DELICIAS CASERAS”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1140941

Asuncién, 1 7 F[N 275

VISTO: El estado actual de eStos QULOS Y, ----rmrrmmommmmmm e it i
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 17 de
julio de 2024., dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de los
escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-««----««cccccsccmeremiicccciccees

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos Presentados, <=« smerm s e

Que, el Art. 136de la Li:j.' dr: Marcas establece que se aphc:u‘a en furma subsldiana las dlsp-ns:cmnts del
Cadigo Procesal Civil y Penal, ---------ocmmmommmee . cottrrcanraans

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su ﬁutmtfndad. }' d} el ;u:zpadrd disponer, sin sustanciacion ni recurso aiguno las medidas

qﬂffﬂﬂ"i!dﬂrﬁ MECESATIAS, - mr e rro s s et 0 1 8 P 8 8 8 8 P

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 “LA
PASTELERA, DELICIAS CASERAS”, CLASE 43, EXPEDIENTE N' 1140941, suhcrmd.a a nombre de Hugo
Derlis Torres Recalde, y dar continuidad a su tramitacion, ------------eeeno- e e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias dc autos y a Iaa dlsp!sltlunes legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina); «-<------ “nns rooner s o

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la “LA PASTELERA,
DELICIAS CASERAS", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 1140941, solicitada a nombre de Hugo Derlis Torres

Recalde B R ———

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ~----eeremr e

3) NOTIFIQUESE por cédulay, «---ee-reereerocmimaam oo




DIRECCION NACIOMAL DE

%4 PROPIEDAD ( % GOBIERNO vx1 | PARAGUAI
4 INTELECTUAL # PARAGUAY | REKUAI

PARAGLUAY
0 'Y/
Resolucion N° E e |

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “Figurativa”, CLASE 34, EXPEDIENTE N* 418734
Asuncion, 1 7 FED s

b= b

VISTO: El estado actual de estos Guos y, e e

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de
agosto de 2022, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. - ----es oo s

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados. -« oot ittt

Que, el Art. 136 de 1a Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las disposiciones del
Codigo Procesal Civil y Penal. «-cooremmm oottt ittt st ettt o

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se n:p!dtm acerca de su autenticidad; tﬂ el ;uczpudrﬁ disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas
QUE CONSIAETE NECESAYTIAS == ettt e 0 2 0 £ 8 80 £ 6 i 8

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 “LA
PASTELERA, DELICIAS CASERAS”, CLASE 43, EXPEDIENTE N" 1140941, solicitada a nombre de Hugo
Derlis Torres Recalde, y dar continuidad a su tramitacion, -« oeoommmomsmmm oo

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

citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): ~---erommomm e
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de Ia marca “Figurativa”, CLASE

324, EXPEDIENTE N"418734, solicitada a nombre de Nahil Abou Saleh Notario, -----------rcremcrvecccan

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, —---------eeeeommmeeeees

3) NOTIFIQUESE por cédula, -------s--srrrsrsmsomenmimmmromre
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1993 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° §8114/2022, SOLICITADA POR PRORGANICA
Y W -

Asuncién, 1 3 FEB 2006

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PRORGANICA S.A.
contra la Resolucién N° 1993 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; —----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de PRORGANICASA. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1993 de fecha 25 de noviembre de 2023
dictada porla Direccién de MArcas, —«-=«rssrmmmrees i sttt setasoasanasdoca s sn st e e e

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
inrerpuestﬂt .........................................................................................................................

Que, en fecha 14 de julio de 2025, el representante convencional de PRORGANICA S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
22 de julio de 2025: —--mmememm s e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Sin perjuicio del respeto debido
a las decisiones de esa Direccion, esta parte considera que la Resolucion impugnada debe ser revocada por
las siguientes razones: I. La denominacién *PRORGANICA" posee cardcter distintivo y estd compuesta por
elementos que aluden a los valores y actividades comerciales de la empresa solicitante, sin incurrir en
ninguna prohibicién legal ../.. No reivindicamos la palabra “orgdnica” ni "biorganica”. La descripcion de
cobertura de productos es especificamente sobre aceites comestibles(...)" —---------==s-=-snsmmmesmcssiaasiaes

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

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 dencminacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicjrrd de
registro de la marca “PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir: Todos los prud

la clase 29, gspecificamente acejtes comestibles de la clase 29 del nomenclador mtem:ac’i“una]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1993 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 88114/2022, SOLICITADA POR PRORGANICA
S.A, ——r-emreranassaniasersrassaserenr—————— R S - e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA”
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “PRORGANICA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos especificos de la clase 29 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente
solicitud de registro T B e rmms e e e i i i, i

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA"
representa una creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, —------ s m s

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién solicitada con una tipografia en color verde y una figura especial de plantas que toma el
lugar de *i" de la denominacién, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--------------<=--==--

marca solicitada

?
PRORGAMA S.A

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “PRORGANICA S.A. Y
ETIQUETA’, constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, PRORGANICA 5.A.; es decir, que la
marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefiala
que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la
cual se adquiere desde su primer uso piiblico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de
marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de la misma
pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.---==s===sr=smssmsmmme 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 monopaliza
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la ngfturaleza
bésica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolos :
 Fadgla Cristaldo

Dt ril Yotefina
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Resolucién N*®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1993 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 88114/2022, SOLICITADA POR PRORGANICA
S.A. A e S 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 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 madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. -----------

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N° 1993 de fecha 25 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccidn de Marcas. -------s--=s-sreemcrmmre e e s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA”", clase 29, Acta N° 88114/2022, solicitada a nombre de
PRORGANICA S A, —cmrcreremnssmmarmensnnssmnnmsmnnsnmens etmesamasigs e s

Art. 3¢ (0713 (915127 1 S — A



DIRECCION NACIOMAL DE

.3 PROPIEDAD % GOBIERNO pi: | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

0046

Resolucién N°®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1228 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"BIONATUR Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 65033/2023, SOLICITADA POR COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) —-----s-n=-o

LT

Asuncion, 1 3 FEB

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) contra la Resolucion N° 1228 de fecha 09 de
septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y, —==--=-====-=mmmrmes oo

RESULTA:

Que, en fecha 29 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.), e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucion N° 1228 de fecha 09 de septiembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, —-----------------

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
intemueg ) e e B B B B o e e e e e e e s

Que, en fecha 04 de noviembre de 2024, el representante convencional de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) expresd agravios. Esta Direccién tiene por
presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de noviembre de 2024, —-------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidon recurrida considera: *(...) habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1516400;
Denominacion: BIONAT; Clase |; Registro 41444%; Titular Fabian N. Serjan Castiglioni [PY]. Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en
una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al
articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" —==--====mmmemmmmmmmme e oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)El rechazo resuelto por la
Resolucion N° 1228 se funda en el antecedente BIO NAT de clase 1. Esta marca ha solicitado la proteccion
para los siguientes productos: “EXCLUSIVAMENTE FERTILIZANTES" ../.. Sumado a esto, mi mandante ha
solicitado la proteccion limitada de los siguientes productos para la marca BIONATUR: “Exclusivamente
preparaciones biolégicas que no sean para uso médico ni veterinano y cultivos de tejidos biolégicos que
no sean para uso médico ni veterinario, de la clase 1 (UNQ)." Estos productos no son fertilizantes (...) -------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segun la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 414449 de la marca "BIO NAT" a
nombre de Fabian N. Serjan Castiglioni vencid el 26 de mayo de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia,
y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y comm
expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(.
solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores ?"«enclmlentﬂf )

/s
i Abp.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1228 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"BIONATUR Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 65033/2023, SOLICITADA POR EDMP&NL& DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.) —--s-r-nmsmrrmemmemmemeneec

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "BIONATUR Y ETIQUETA", solicitada por COMPANIA DE AGROQUIMICOS DEL
PARAGUAY S.A: (CIAGROPA SiA) —==mssiiseiviisststusrmssstsmmemmmn s em st sin s s o st amimadaassas S

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 1228 de fecha 09 de septiembre de 2024 dictada por la Direccién de
I T TG, o s s im0 i e B R S g

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "BIONATUR Y
ETIQUETA", clase 0l, Acta N°® 65033/2023, solicitada a nombre de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.), —--------- -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 167 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GLORIA
CRUNCH Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 24388/2013, SOLICITADA POR GLORIA S A, —«-s=sssnsee

Asuncién,] ] 7 MR
VISTO: El recurso de apelacian interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. contra
la Resolucion N° 167 de fecha 23 de febrero de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, y; ----=---=----==--==-=-

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de GLORIA SA., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 167 de fecha 23 de febrero de 2015, dictada
POT 1a DIreccion de MarCas. ««-sesss s e e oo

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
OO BT o et e o ot im0 e T b e 0 e St

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de GLORIA S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
10 de septiembire de 20, — s et e e s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la
citada marea, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca *“GLORIA", registrada con el niimero
273577 de fecha 18 de noviembre de 2004 a favor de PARMAILAT BRASIL 5/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.... "«««+-+<sssseessaansasnsaans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...)De acuerdo con la base de datos
de la DINAFI, la marca GLORIA en clase 29, registrada bajo el N° 273577 vencié en fecha 14 de noviembre del
2014, y no fue renovada. Por lo tanto, resulta evidente que la Marca Base de Rechazo no puede significar un
posible impedimento para la concesién de la marca GLORIA CRUNCH .../... El Solicitante es propietario de
fa marca "GLORIA CRUNCH?" inscripta ante esta dependencia administrativa para identificar productos de
las clases 30 con registro N® SI7774(... )" —====r====sersmresmarsmmeran s e mr e rmm s sn s s mem s w s sem e r e ma e e n s r e semm s wm e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPL el Registro N° 273577 de la marca *GLORIA"a
nombre de Parmalat Brasil S/a Industria De Alimentos vencié el 14 de noviembre de 2014, venciendo a su
vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder
hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que tex :

[Directora |
LY receren Gengead de Fropa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 167 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GLORIA
CRUNCH Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 24388/2013, SOLICITADA POR GLORIA S.A, —-----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "GLORIA CRUNCH Y ETIQUETA", solicitada por GLORIA S.A. -=--------mmommmmmeoennneenn

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 167 de fecha 23 de febrero de 2015 dictada por la Direccién de
T I oo v o h oo s i B S P T BT S S RS R 4 S s il s bk e b S e e

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca "GLORIA
CRUNCH Y ETIQUETA", clase 29, Acta N°® 24388/2013, 5 a nombre de GLORIA S.A.

Art. 32 NOTIFIQUESE. ------------sssmnmmmsmmmmmmai e
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1329 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *-+ ULTRA
BATERIAS - ML Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 09581/2024, SOLICITADO POR MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA.

Asuncion, 1 3 FLB

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA, contra la Resolucion N° 1329 de fecha 27 de I'I'Ia}"ﬂ de 2025, dictada por la Direccion de
Marcas e e e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 1329 de fecha 27 de mayo de
2025, dictada por |a Direccion de Marcas. ==««-=s=sss s e e e e

Que, por proveido de fecha 30 de junio de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 23 de julio de 2025. Por providencia de fecha 25 de julio de 2025 esta Direccion
llama Autos para Resover. —sm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(.) Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2024-2418596,
Denominacion BATERIAS KMS ULTRAMAX, Clase 9, Registro 584306, Titular Edilson Stormoski
Kudedolovski [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.”-----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) si
bien es clerto que existen semejanzas, debido a que ambas contienen las palabras BATERIAS - ULTRA -
ULTRAMALX, el pablico interesado o consumidor al fijarse, en el disefio con caracteristicas especificas y
novedosas de mi marca, tales como: “-+, y las siglas ML", por lo que el piblico consumidor, podrd
diferenciarla ficilmente de la marca BATERIAS KMS ULTRAMAX ../.. desglosando la marca concedida
(antecedente), que, para el dia de hoy, podria considerarse un término GENERICO, asi cuanto sigue;
BATERIAS: Término genérico, propiamente del producto. KMS: siglas distintivas. ULTRAMAX: se utiliza
comiinmente como un término para indicar lo mas alto, lo maximo o lo superior de algo. Haciendo un
cotejo en el sistema oficial de la DINAPI, trae como resultados, un sinfin de marcas con el término ULTRA,
con diferentes caracteristicas en sus disefio; por lo que la marca citada como antecedente carece de
argumento para ser base del rechazo de mi marca....” —=-=====rrre==rm e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su cenjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea v, 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. Si bien
comparten elementos en comun, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distiata
ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA". En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derech
no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distipt

Nresei sapiedad ladwiisial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1329 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *-+ ULTRA
BATERIAS - ML Y ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 09581/2024, SOLICITADO POR MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA. -

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
L S . o o o o o o 0 B 8 5 5 e

-+ ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA  (solicitada), y
BATERIAS KMS ULTRAMAX (base de rechazo)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vernos que la
marca base de rechazo “BATERIAS KMS ULTRAMAX" registrada para la glase 9, comprende: “productos de
la clase 9, como ser exclusivamente baterias eléctricas y acumuladores para automoviles en general”
mientras que la marca en tramite de registro “-+ ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA" solicita la cobertura
para los servicios de la clase 35: “Servicios de compra y venta, comercializacién, abastecimiento a terceros
de baterias nuevas y usadas, venta de aceites para motor, repuestos para vehiculos, publicidad y gestion de
negocios  comerciales, importacion de baterias, aceites para motores, repuestos para
MR IR i i ittt wresi b o A s s e s e e R S S A

Que, adicionalmente, 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 en clase 35 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtn la bisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas en la clase 35 las
marcas: ULTRA VELOZ, Registro 449449, Clase 35, cobertura: "Publicidad de la empresa, comercializacion de
combustibles, importacién, exportacion, gestién de negocios comerciales, comercializacién de aceites para
vehiculos, ULTRA BOAT, Registro 488496, Clase 35, cobertura: "Servicios de la Clase 35 tales como
importacién, exportacién, comercializacion, y publicidad de articulos para la pesca” ULTRA BLACK,
Registro 446372, Clase 35, cobertura: "Servicios de importacion, exportacién, comercializacién y venta de
carnes, comprendidos en la clase 35, U ULTRA, Registro 527991, Clase 35, cobertura: "Publicidad de
programas de radio, television y correo’, extremo que demuestra la coexistencia de dicha denominacién
-ULTRA- a nombre de diferentes titulares y en la misma elase, — -----=semmmmmmeme e

De la misma manera, la marca senalada como antecedente “BATERIAS KMS ULTRAMAX", registrada
en la clase 9, se halla coexistiendo en la misma clase con las siguientes marcas con las que comparte el
elemento ULTRA: ULTRA-CLEAN, Registro N* 505868; ULTRA FIRE, Registro N° 568738; ULTRA BLUE-SEAL,
L kR

Que, igualmente, las siguientes marcas que contienen dentro de su denominacion el término

se encuentran registradas y coexistiendo pacificamente en las clases 9 y 35 con la marca base del

rechazo: BATERIAS STAR en la clase 35, registro N° 483026; JUPITER BATERIAS en la clase 35, Registro N°
549298; BATERIAS PANAMA en la clase 35, Registro N° 589952; BATERIAS PARANA en la clase 35, Registrg.}
533194; REAL BATERIAS en la clase 9, Registro N° 595399; BATERIAS JET en la clase 9, Registro N° 5
BATERIAS FOX en la clase 9, Registro N® 569688, —-----xssscesnaasssa oo e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1329 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *-+ ULTRA
BATERIAS - ML Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 09581/2024, SOLICITADO POR MARCOS DANIEL
MR BRI O . — e e i s

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta que combina una tipografia original, que
le aporta distintividad a nivel grafico, como se puede observar a continuacion; ------=---=--reeesemrmmmmaseeean

marca solicitada

ULTRA

BATERIAS « ML

Que, teniendo presente que existen marcas registradas que han sido concedidas a pesar de que
poseen las mismas similitudes que el caso en estudio y que se encuentran coexistiendo en el mercado,
conviene traer a colacion lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos que contempla en el
Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberan actuar sin
ninguna discriminacion hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las
decisiones que adopte, otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...”" —-----------

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

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

Art. 1¢ REVOCAR la Resolucion N° 1329 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. - 1 e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “-+
ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA, clase 35, Acta N® 09581/2024, solicitada a
nombre de MARCOS DANIEL VERA ESPINOLA.

Art. 32 NOTIFIQUESE, ------=-rsssnesesamminsaniamnsiaeasios g =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 999 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 25990/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, 5.A. — - - - -

Asuncién, ] 3 FFp 9nan

LU U

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEST VALUE USA,
S.A. contra la Resolucion N® 999 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; <=-=-=-=---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BEST VALUE
USA, S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 999 de fecha 23 de julio de 2024
dictada por |a Direccion de Marcas, «-«-ss s e s

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
EP'EIHC'IEIEIH "-lt‘:_irpue B,

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de BEST VALUE USA, SA.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 24 de octubre de 2024, -~ mrmmmmm e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que fa misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo 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 denominacion se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger.. En consecuencia no ha lugar a lo
I T S e R R B R e S o B sl Rk 508003

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: {...) la denominacion “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD" Y ETIQUETA NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase
06, como equivocadamente lo afirma la Sefiora Directora de Marcas. Basta hacer un simple andlisis de la
denominacién para entender gue desde ningitin punto de vista la denominacién puede considerarse
genérica o descriptiva para la clase. Denominaciones genéricas para la clase 06 serfan las palabras METAL,
CABLE, BRONCE, CONSTRUCCIONES METALICAS. Esas denominaciones si, efectivamente, designan el
producto protegido. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen productos de la
clase 06, a saber; FUERTE, RESISTENTE, DURADERO, EFICAZ .../... la solicitud de mi mandante representa
un DERECHO ADQUIRIDO a su favor, debido a que cuenta con los siguientes registros concedidos a su
nombre: “BEST VALUE" y etiqueta, clase 6, Registro N° 589321 de fecha 5 de septiembre de 2024. “BEST
VALUE" y etiqueta, clase 9, Registro N° 548117 de fecha 19 de julio de 2022 (... )" —+--=====srsssssmmsennasanencnaaes

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

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 999 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 6, EXPEDIENTE N° 25990/2023, SOLICITADA POR
BESTVAILLRUISA S A, i e reeees

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la clase 06 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Metales
comunes y sus aleaciones; menas; materiales de construccién y edificacién metilicos; construcciones
transportables metalicas; cables e hilos metilicos no eléctricos; pequerios artfculos de ferreteria metiircas.
contenedores metilicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.”™- T me——

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS
DE CALIDAD Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita, En ese
sentido, tenemos que la denominacion “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 06 del nomenclador
B3 - ) T e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE
CALIDAD Y ETIQUETA" representa una creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora, —---=-==-=+=ssssesremme e

Que, ademas de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 06, Registro N° 589321;
BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 09, Registro N° 548117 -que renueva al registro N° 359974-, Si bien, en virtud
del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacion preponderante, inclusive en la clase 06, la misma pertenece a una misma
familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de
una marca que ya le pertenece hace varos s -« s e e cs e e e

El registro mencionado anteriormente -especificamente el individualizado con el N° 589321- se
encuentra otorgado para la clase 06 del nomenclador, la misma clase que la presente solicitud. ---------------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora -que también la
utilizan las marcas registradas supra mencionadas- que contiene una figura octagonal de color azul en el
centro la denominacién solicitada con una tipografia y combinacién de colores especial, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--------------

marca solicitada

usa, PRCIDUETDE DE CﬂLIDAEI

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, obligandolo a recurrir a circunloguio
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 999 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA®, CLASE 6, EXPEDIENTE N° 25990/2023, SOLICITADA POR
2 50 BTN R o Y N ——— e ———

personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de productos o el conjunto
de productos (o servicios) que provienen de una MismMa EMPIesa, ----------=-==r=s==rssrrrrmammremsanmane e eeennes

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 999 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Direccién de
I ST S, == e 5 e 0 e 5 e e 5 S

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BEST
VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 25990/2023
solicitada a nombre de BEST VALUE USA, S.A. —-------srrmemrmmmm s

Art, 32 NOTIFIQUESE. -+ rmm e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 923 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 25996/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, 5.A. —+-sseeesesnssascumsess i,

Asuncion, | < [[!

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEST VALUE USA,
S.A. contra la Resolucion N° 923 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BEST VALUE
USA, S.A,, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N® 923 de fecha 09 de julio de 2024
dictada por la Direccitn de Marcas. «---—s==rsrmremsrrmnripass e ses e sns s st i sss s se srs anans snt s nn s st s

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
e B Ly L 8

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de BEST VALUE USA, S.A.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 26 de octubre de 2024, ------==wmmmmmmmmm e e e s e e s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: 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, 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
SR T et e At e e e e S A o o S A

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..) la denominacién "BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD” Y ETIQUETA NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase
08, como equivocadamente lo afirma la Sefiora Directora de Marcas. Basta hacer un simple andlisis de la
denominacién para entender que desde ningtin punto de vista la denominacion puede considerarse
genérica o descriptiva para la clase. Denominaciones genéricas para la clase 08 serian las palabras
CUCHILLO, TENEDOR, CUCHARAS, MAQUINAS DE AFEITAR. Esas denominaciones si, efectivamente,
designan el producto protegido. Ahora daré efemplos de denominaciones que califican o describen
productos de la clase 08, a saber; FILOSO, RESISTENTE, DURADERO ../.. la solicitud de mi mandante
representa un DERECHO ADQUIRIDO a su favor, debido a que cuenta con los siguientes registros
concedidos a su nombre: "BEST VALUE" y etiqueta, clase 9, Registro N° 548117 de fecha 19 de julio de 2022,
“BEST VALUE" y etiqueta, clase 6, Registro N° 589321 de fecha 5 de septiembre de 2024 (...)" —--------=-==---

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

W ycintdl de Frapicdad laiele g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 923 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETEQUETA" CLASE 08, EIPEDIENI'E N® 25996/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, 8. A, —mm e e et

producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a f5. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la glase 08 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Herramientas
e instrumentos de mano que funcionan manualmente; articulos de mchrﬂeﬂa tenedores y cuchms, armas
blancas; maquinillas de afeitar, ™ -------------------ser e = -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS
DE CALIDAD Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacién “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 08 del nomenclador
IMEEINACIONAL —— e rrrmm e s i e e e ———————————— R S m s m e e ———————————

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE
CALIDAD Y ETIQUETA" representa una creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora, —««---eeememme s rmmm e

Que, ademas de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 06, Registro N° 589121;
BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 09, Registro N° 548117 -que renueva al registro N°® 359979-, Si bien, en virtud
del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacion preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de una marca que va le
e T T T g L T

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora -que también la
utilizan las marcas registradas supra mencionadas- que contiene una figura octagonal de color azul en el
centro la denominacion solicitada con una tipografia y combinacion de colores especial, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--------------

marca solicitada

UsaA PHODUE TOS DE CALIDAD

Que, la Resolucion 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 monapolizar 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 marea, que no hace referenciaala
natura]e?;a basica o especiﬁcacinneﬁ técnicas principales de su pmdu:,m se encuentra dotada d
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 923 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 25996/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, S.A. - R — - oo peenpame———

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N® 923 de fecha 09 de julio de 2024 dictada por la Direccion de
T, e ] i T e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BEST
VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 08, Acta N° 25996/2023
salicitada a nombre de BEST VALUE USA, S.A. — - rmrmssmess g ancanencncmscnscasasennnmancs

Art. 32 NOTIFIQUESE. ------===s=ssees s rmmmeesan s 5 :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1000 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 25992/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, S.A. N ——

Asuncion, 13 FER 95
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEST VALUE USA,
S.A. contra la Resolucion N® 1000 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---=-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BEST VALUE
USA, S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N? 1000 de fecha 23 de julio de
2024 dictada por la Direccion de Marcas. ------=-=s==smsmremmesm e e

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AP AT N I TS0, == e

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de BEST VALUE USA, S.A.
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 26 de octubre de 2024, - - - oomm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: (..} habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constitulr 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
designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger.,, En consecuencia no ha lugar a lo
e T o ) e T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) la denominacién “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD" Y ETIQUETA NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase
11, como equivocadamente lo afirma la Seriora Directora de Marcas. Basta hacer un simple anilisis de la
denominacion para entender que desde ningin punto de vista la denominacién puede considerarse
genérica o descriptiva para la clase. Denominaciones genéricas para la clase |l serian las palabras
BOMBILLAS ELECTRICAS, COCINAS, HORNOS, ESTUFAS, HERVIDORA. Esas denominaciones s,
efectivamente, designan el producto protegido. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o
describen productos de la clase 11, a saber; FUERTE, RESISTENTE, DURADERO, EFICAZ ../... la solicitud de
mi mandante representa un DERECHO ADQUIRIDO a su favor, debido a que cuenta con los siguientes
registros concedidos a su nombre: “BEST VALUE" y etiqueta, clase 6, Registro N° 589321 de fecha § de
septiembre de 2024. "BEST VALUE" y etiqueta, clase 9, Registro N° 548117 de fecha 19 de julio de 2022 (...)" -

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la ;

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa @l género al(que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que.poseegaeaTtos
Al i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1000 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST VALUE

BEST VALUE USA, S.A. mnemmmmm e e s s s mn s m s e m e m e n e s s mm s s mmm s m s m s e m s e

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la clase 11 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Aparatos e
instalaciones de alumbrado, calefaccién, enfriamiento, produccién de vapor, coccién, secado, ventilacién y

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS
DE CALIDAD Y ETIQUETA" resulta genénica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominaciéon constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacion *BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 11 del nomenclador
INEEIMACIONA], === e e e e e e o i o s e ces e S a e e n e s s s s amaa s aaasssmns

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE
CALIDAD Y ETIQUETA" representa una creacién lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. —--======smmmmsmmn e

Que, ademas de lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 06, Registro N*® 589321;
BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 09, Registro N* 548117 -que renueva al registro N® 359979-, Si bien, en virtud
del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacién preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. For lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que va le
PEITeNECE NaCE VLIS A8 m = m s o o e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora -que también la
utilizan las marcas registradas supra mencionadas- que contiene una figura octagonal de color azul en el
centro la denominacién solicitada con una tipografia y combinacion de colores especial, la cual en

conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-------=-+-=--

marca solicitada

A,

e, R S

USA PRODUCTOS DE CALIDAD

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, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, se encuentra dotada de cierta
personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de productos-a el conjunto
de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------==-*=-=-s=sge-= eemeeean




DIRECCION NACIONAL DE

" PROPIEDAD E}GUE]ERNUHH. PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

PARAGUAY
r. e~ A
Resolucion N° 7 i

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1000 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA”", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 25992/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, S.A. - -

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1000 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Direccion de
Marcasl ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BEST
VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 11, Acta N® 25992/2023
solicitada a nombre de BEST VALUE USA, S.A. — - -oaem=mmmmmngzermnnmsnnssnisssnnn s

Art. 32 NOT[FTQUESE _______________ i e, T e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1304 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOY VIDA
Y ETIQUETA”", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 59521/2012, SOLICITADA POR GLORIA SA. —

Asuncion, 1 ‘1 F tl 2176
VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. contra
la Resolucion N° 1304 de fecha 12 de noviembre de 2013, dictada por la Direccién de Marcas, y; --===-========-

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1304 de fecha 12 de noviembre de 2013,
dictada por la Direccion de Marcas. ----—ssmsssremmmm s e

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
L] L o Rt

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de GLORIA S.A. expres
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
10 de septiembre de 2024, — e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”, . En consecuencia no ha
Jugara lo SOl Citad 0™, — -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) El Solicitante es propietario de
la marca "SOY VIDA" inscripta ante esta dependencia administrativa para identificar productas de la clase
30 y 32, a continuacién listamos la informacién disponible en la base de datos de la DINAPI: Solicitud
1259520; Fecha de solicitud: 18/12/2012; Clase: 30; Marca: SOY VIDA; Estado: Concedida; Nro. de Registro:
514645, Fecha de Registro: 23/12/2020; Expiracion: 23/12/2030. Solicitud; 1259519 Fecha de solicitud:
18/12/2012; Clase: 32; Marca: SOY VIDA; Estado: Concedida; Nro. de Registro: 538255; Fecha de Registro:
14/02/2022; Expiracion: 14/02/2032. .../... en el caso que nos ocupa, al analizar la denominacién solicitada a la
luz de estos principios tenemos que en primer lugar la denominacién “SOY VIDA" no puede considerarse
genérica, pues no designa de forma alguna el género de los productos descriptos en la solicitud presentada
€111 Clase 29 (.. ) mrmm e e e e e e s s s

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “SOY VIDA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1304 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOY VIDA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°® 59521/2012, SOLICITADA POR GLORIA S.A.

animal, las verduras, hortalizas y legumbres, asi como otros productos horticolas comestibles preparados o
&1t CONSErVa Para SU CONSUMO' -rm=sssrroesssesssmssnmenrsemmm e e e e e s srse et a oo s e ot eeton e et e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SOY VIDA Y ETIQUETA" 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
denominacién “SOY VIDA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 29 del nomenclador internacional.----====s=s=r=ssssrmmmrmsom ot s

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro "SOY VIDA Y ETIQUETA” representa una
creacion lingilistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcana
robusta y diferenciadora, —---scssemmmmsmm e e

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

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

Que, efectivamente, al repasar la informacion obrante en la base de datos de esta Institucion se
pueden advertir los Registros alegados con la denominacién SOY VIDA, individualizados con los N* 538255
(Clase 32) y 514645 (Clase 30), a nombre de la firma solicitante GLORIA S.A. Por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece hace varios anos, --

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color verde en el centro la denominacién solicitada con una tipografia y combinacién de
colores especial, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--------=-=--=-=sesmmrmmmmsn o ccnnecea

marca solicitada

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 monopaolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

Diteer : ;
! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificacidn de Niza, 12 edicion, version 2025, CLASIFICACION DENI2A T8 ddhe i lztmiiiy
versian 2025 Obearvacionas genarales reral e Tedad Entelerde
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1304 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOY VIDA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 59521/2012, SOLICITADA POR GLORIA S.A.

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1304 de fecha 12 de noviembre de 2013 por la Direccion de

Art, 22

Art. 32




DIRECCION HACIONAL DE

% PROPIEDAD ('}GGBIERN(LH PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY -
|l 4
Remlu:iﬁnN‘Q 0 1.] ‘3

POR LA CUAL 5E REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 1310 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y 525 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*
44959/2021, SOLICITADA POR BOLSI PLAST S.A.--------m-ssemsanaaans -

Asuncién, 1 3 FEB 7075

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BOLSI PLAST
S.A. en contra de la Resolucién N° 525 de fecha 29 de marzo de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, ;-

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de BOLSI PLAST S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N® 525 de fecha 29 de marzo de 2023 que confirma
la Resolucidn N° 1310 de fecha 03 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.-------=----==--=---o--

Que, en fecha 23 de mayo 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
B o s e s e e i A e St

Que, en fecha 14 de junio de 2023 el representante convencional de BOLSI PLAST S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
D6 de mayo e D, e e S R R 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
2013-1345147; Denominacion IMPACTO; Clase 16; Registro 409518; Titular Vagner Ildilio Sanchez Niz [PY].
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof...)" -==--========s=zreseeee-

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: “(..JEn primer
lugar, cabe resaltar a la Sefiora Directora General, que mi mandante BOLSI PLAST 5.A., ya tiene derechos
adquiridos por la denominacion IMPACKTA Y ETIQUETA en otras clases, las cuales cito a continuacién:
MARCA IMPACKTA Y ETIQUETA; CLASE I7; TIPO M; PROFPIETARIO BOLSI PLAST 5.A.; ACTA 44955/2021.
MARCA IMPACKTA Y ETIQUETA; CLASE 21; TIPO M; PROPIETARIO BOLS!I PLAST S.A.; ACTA 44952/2021
/. 1a marca solicitada por mi mandante presenta una vision de conjunto completamente diferente a la
marca base del presente rechazo../.al confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las
diferencias grificas y ortogréficas entre ellas (...)" ========rr=ssmsssrmrsmmssrasen e s e e e e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
e e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, 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. Si bien
companen elemenms en comun ello no necesaﬂamente conlleva a que sean confurndik e si, toda

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no pmregreﬁ ps o pafticulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo,”-=======-s-=====-2zz222- e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1310 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y 525 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
44959/2021, SOLICITADA POR BOLSI PLAST S.A.--------

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
g e e e e R R e e S

IMPACKTA y etiqueta (solicitada), v
IMPACTO y etiqueta (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente.----«- oo

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “IMPACTO" registrada para la clase 16 comprende todos los productos de la clase, la
clase 16 comprende principalmente el papel, el cartén y ciertos productos de estos materiales, asi como los
articulos de oficing’; mientras que la marca en tramite de registro “IMPACKTA" solicita la cobertura para los
servicios especificos de la clase 35 “Servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficinas, ayuda en la explotacion o en la direccién de una empresa
comercial o la ayuda en la direccién de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o
comercial, importacion, exportacion de materias plisticas en bruto y semiprocesadas, bolsas (sobres,
bolsos) de goma para embalaje, film y envases de polietileno en todos los
BT IATIOIS T, =m0 B B 5 1 B B S i

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 proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. En el caso en estudio, las marcas no
comparten la misma clase del nomenclador, «~----oee e rm e

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

marca solicitada; marca base de rechazo:

' Direccian Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificacion de Niza, 12 edicidn, version 2025, CLASIFICACION DE MIZA - 12 adicion,
versiin 2025 Observacionas ganerales
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1310 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y 525 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA '"IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
44959/2021, SOLICITADA POR BOLSI PLAST S.A.------ssrsmzrsranssmsssmmmsanmsmsamsanssemsnmsanmscmam s mssmmemen

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las
caracteristicas tipicas, Ja impresion general v los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si
bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “IMPAC", no
necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de que exista una
confusion entre dichas Marcas. — -«

Que, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto
a los registros alegados por el apelante, es asi que al repasar la informacién obrante en el sistema
informatico de la Institucion, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada IMPACKTA en
las clases 21 y 17, Registros N° 550558 y 548818, respectivamente, —---------=s-sssessmsmmmsmommmen e

Que, ademas de los registros alegados por la parte solicitante, también se verifica en el sistema
institucional que -a la fecha- la firma BOLSI PLAST SA., posee el registro de la marca “IMPACKTA Y
ETIQUETA" en la clase 16, misma clase en la que se encuentra depositada la marca base del rechazo. Por lo
que es posible colegir que la marca solicitante podra coexistir pacificamente con la marca antecedente y
que la solicitud en estudio es, sencillamente, otra version de una marca ya concedida a favor de la firma
S I RIS s i i ot i e S i S B o i S i

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1310 de fecha 03 de agosto de 2022 y 525 de fecha 29
de marzo de 2023, dictadas por la Direccion de Marcas. ----------=r=--mmsrmrrmmmmmnnenanss

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“IMPACKTA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N® 2144959, solicitada a nombre de
BOLS] PLAST B A s i i e i i G S i e .

Art.32  NOTIFIQUESE. ----erreseesemsrassasnnmnsasenes

! BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica v de comercio, Editorial Robins, Buenos Aires. 1946,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANO PLUS Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 39857/2021, SOLICITADA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. —----

Asunciﬁn,1 3 FFB :“p'

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EXITOS IMPORT
EXPORT S.A. contra la Resolucion N° 961 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,

}f: R o m m m m mm o o o o

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de EXITOS IMPORT
EXPORT S.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 961 de fecha 15 de junio de
2022, dictada por ]a Direccian T T N i et e e e e B e e e B e e

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
jnterpuestg‘a.-...u...u........-....................1.....""...".....,,....",......"...",.-.....-,"....--,--,.,.,,-...,--._.._.,.__

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, el representante convencional de EXITOS IMPORT EXPORT S.A.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 23 de agosto de 2024, —--==srmmrmremsmmme e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger.-, En
comsecuencia no ha Jugar 210 SolCHaa0 (. ) == e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. ) En primer lugar, cabe resaltar a
la Seriora Directora General de la Propiedad Industrial que la marca de mi mandante esta compuesta de una
etiqueta distintiva con letras caracteristicas que acompafia a su denominacion .../... existen marcas similares
a la marca de mi mandante que en su denominacién posee la palabra SANO, SANA, SANITOS o derivada de
la palabra, que fueron concedidas sin ningiin obsticulo, en clases relacionadas y en la misma clase 1 ../.. mi
mandante niega categdricamente que la marca "“SANO PLUS y Etiqueta" sea genérica; por el contrario,
“SANO PLUS y Etiqueta” es una marca evocativa para [a clase (... )" —-----ssssssmmm e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
R e e et et e e e R s S 008 S-S S S el BB e sk i it e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia qug
registro de la marca "SANO PLUS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir Jodos los produ
01 del nomenclador internacional, /a clase 01 comprende principalmente los prad m |

i i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANO PLUS Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 39857/2021, SOLICITADA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. —----

utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la compaosicién de productos
comprendidos en Otras Clases’ -« wrme e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SANO PLUS Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “SANO PLUS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 01 del nomenclador internacional.---=---===sssememememm oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “SANO PLUS Y ETIQUETA" representa una
creacion lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. ——-=-ssemmsmm -

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

en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

T BT el T L e T Lo Lo Lo L ——————

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color azul en el centro la denominacion solicitada -SANO en linea horizontal y PLUS en linea
vertical- con una tipografia y combinacion de colores especial, aportando este elemento cierta distintividad
N T TR TNE. . et e o g A 0t A St K SR S i RS

marca solicitada

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

T Tniefing

' Direccidén Nacional de Propiedad Intelectual (2025) Clasificacion de Niza, 12 edicion, versidn 2025, CLASIFICAGION DEMIZHA o'
varsidn 2095 Observaciones ganerales il ' T lilny
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANO PLUS Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 39857/2021, SOLICITADA POR EXITOS IMPORT EXPORT 5.A. —----

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N° 961 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Direccién de
Mal’c‘as. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “SANO
PLUS Y ETIQUETA", clase 01, Acta N® 39857/2021, solicitada a nombre de EXITOS IMPORT
BNPORES A silnmisaa i it

Art. 30 NOTIFIQUESE. ------=-nnsmsmmmm e -
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POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N° 915 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "S8A IMPORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N®
59425/2023 SOLICITADO POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA ~--------ssessremens

Asuncion, T 7 7 2008
VISTO: La Resolucion N2 915 de fecha 18 de diciembre de 2025, en el expediente de solicitud de
registro de la marca “8A IMPORT", clase 35, Expediente N2 59425/2023 solicitado por IGNACIO MARIA
PIDAL DCHOK, ¥; < i e s e e e e s e S S St b

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Cadigo Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrin, 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
decisién; y c) supla cualquier omision en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio, En ningtn caso se alterara lo sustancial de la decision.” ---------ceceoeeenes

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 correccién de errores matenales, 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 omisién incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro cddigo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
sustancial de la resolucién, 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 Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolucién, evitando el a!a.-gam!enm m;usm"' cado del ;:lmceso (pnnc:pra
de celeridad)™".-- .

Que, por un error involuntario, fue consignado erréneamente el ntimero de resolucién en el
encabezado y en el resuelve de la resolucién referida.-----------------=soreee e

Que, a fin de acatar el principio de celeridad y economia procesal dispuesto en el Art. 32 de la Ley N°
6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: “Principio de Celeridad y
Economia Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarin con economia, simplicidad y
celeridad, evitando la realizacion de tramites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo,
a fin de alcanzar una decisién en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento juridico®, y en
base a los considerandos precedentes formulados, corresponde aclarar la Resolucion N* 915 de fecha 18 de
diciembre de 2025 <« -osemrrmensrm st et st s s ee s sa s et s ms e ma e et e s a e e s e e

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

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de fa Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Mulidad, Apelacian.
Reposician y Aclaratoria. Pig. 56,
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POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N° 915 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8A IMPORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N*
59425/2023 SOLICITADO POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA.-+-mrresesermamsesasasasansmsasamamememsmesememeas

Art. 12

Art. 2°

Art. 3°

Art. 42

ACLARAR la Resolucion N® 915 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada por la
Direccién General de Propiedad Industrial.--------=--== s ssmmmm e

RECTIFICAR el VISTO de la resolucion referida quedando de la siguiente manera:
“VISTO: La Resolucién N° 879 de 12 de diciembre de 2025, en el expediente de
solicitud de registro de la marca “8A IMPORT", clase 35, Expediente N° 59425.!’2'023
solicitado por IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA, y;" —------ =sswmmnnans

RECTIFICAR el Art. 2° de la Resolucion N° 915 de fecha 18 de diciembre de 2025 que
hace referencia al epigrafe y al Art. 1° de la Resolucién N° 879 de 12 de diciembre de
2025, quedando como sigue: “POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 659
DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS
MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “BA IMPORT", CLASE 135, EXPEDIENTE N°® 59425/2023 A NOMBRE DE
IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA"; v el Art. 1® "“CONFIRMAR la RESO]I.IC’Iﬁn N' 659 DE
fecha 09 de julio de 2025 dictada por la Direccitn de Asuntos : i

NOTIFIQUESE por Cédula,---------------e-—- -z
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 861 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 03207/2023, SOLICITADA POR EL
SHAH S.A, —mmmmmem e e e

Asuncion, ] ¢ FEB

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de EL SHAH S.A.
contra la Resolucion N°® 861 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; --=------==----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de EL SHAH S.A., e
terpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N2 861 de fecha 22 de junio de 2024, dictada
por [a Direccion de Marcas, -=--s=ssseseresrermriammms s mran s s s rnas s s e ras s e e s s s m s S e et s mm e A e

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
'interpuestﬂl .........................................................................................................................

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de EL SHAH S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio
B ot e L e e i S SR il e i S e B

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de fa
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone gue no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e) .. los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se considera descriptiva y sin

distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger, En consecuencia no ha lugar a lo
RO T s e e e e B e LS S i Lt s ey

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta: "(...) cabe mencionar que la misma,
no ha identificado ni apreciado correctamente la denominacion solicitada “S SHAHNDWICH" puesto que la
misma estd compuesta por el nombre comercial del solicitante "SHAH" seguido de las silabas "NDWICH",
donde ademds, para dispersar cualquier duda sobre la composicion de la marca, se ha agregado el término
“BY EL SHAH" indicando justamente que la denominacién se origina a partir del nombre comercial del
solicitante .../.. La Direccion de Marcas ha tomado la denominacion como palabra descriptiva, sin embargo,
visiblemente es una palabra que no existe en el diccionario ni en nuestro vocabulario; es decir, se trata de
un vocablo completamente de fantasia ../.. Un vocablo de fantasia constituye una marca, conforme a
nuestra Ley 1.294 de Marcas que lo expresa claramente (... )" —«rseesssreemummsmnemre s e oo e

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

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, cuandg '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 861 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03207/2023, SOLICITADA POR EL
T N — e :

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca *S SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir Productos:

sandwiches / bocadillos v emparedados de la clase 30 del nomenclador internacional, —-----------e-eeeeeeev

Que, a los efectos de determinar sila solicitud de registro de marca *S SHAHNDWICH by EL SHAH Y
ETIQUETA" 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 *S SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que'
se designa a los productos para los cuales se solicita el registro de marca. Del analisis en conjunto de la
elementos visuales y conceptuales del signo se puede apreciar que la denominacion solicitada surge de la
unién de los términos SHAH + SANDWICH del cual resulta SHAHNDWICH y finalmente lo complementa
con otros elementos que hacen referencia directa al origen comercial: S SHAHNDWICH BY EL SHAH.

=

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *S SHAHNDWICH by EL SHAH Y
ETIQUETA" representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los
elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. —---==s=sesmmemmmm s

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterfsticas 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

B T oy o)L e e T T = L o L T ———

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, segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas en la clase 30 las siguientes marcas: SANDWICH BAHIANO,
Registro N® 458743 a nombre de Estacion Bahia S.R.L.; SANDWICH KOYGUA, Registro N°® 594327 a nombre
de TRES E 5.A.; SIR SANDWICH, Registro N° 463360 a nombre de Arturo Benjamin Jara Chavez y Nathalia
Noemi Medina Ortiz; extremo que demuestra que el vocablo SANDWICH es de uso comiin en el rubro. —---

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora en fondo blanco
que contiene la denominacion solicitada con una tipografia y combinacién de colores espeetak-el prefijo
SHAH se encuentra en negritas, y en el margen superior se ve una figura combinada de
sandwich, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--—----—p--reerssmreemeee g oo oo o

rstalds
tering
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 861 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA °S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA”", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 03207/2023, SOLICITADA POR EL
SHAH S.A. B it L s s lsi i il sl il i i

marca solicitada
[ ]

N/

SHAHNDWICH

1] s

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 encontramaos
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 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 Resolucién recurrida. -----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |2 REVOCAR la Resolucion N° 861 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Direccién de

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 03207/2023, solicitada a
anbrEdeELs]-LﬁJ-[SA— .............................. CTTTE e LT il i LeLLLL L

Art. 32 NOTIFIQUESE.---------=---resmrrsssmrsemseemmmes e g prmeegflon e ccmaciice fcenenne
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE F:E:crm 10 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 84256/2022 A NOMBRE
DE CESAR DAVID GIMENEZ MACHUGCA, -----=-ssssscsnsesmmsaneansamsnsacas

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GIROS MORE
URUGUAY S.A. en contra de la Resolucion N° 692 de fecha 10 de julio de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanas Litighosns, ¥ «rrrrrresrsmmm e s e e e et e e s n s s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de GIROS MORE
URUGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 692 de fecha 10 de julio de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,«-=--ses s s

Que, en fecha 23 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto,---

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024, el representante convencional de GIROS MORE URUGUAY
S.A. expresd agravios: en fecha 19 de marzo de 2025 esta Direccion declara la rebeldia a la parte solicitante
en atencion a la presentacion extemporanea de la contestacion del traslado de los agravios, da por decaido
el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.--«—--x s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...) haciendo un andlisis minucioso en conjunto de
las marcas en controversia podemos notar que la marca MORE PLAY Y ETIQUETA y la marca oponente
MORE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y
.mnc'epruaf ¥ pﬂrscrbm todo ﬁ:rnén'm las marcas estan ewpresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

relacionados con las finanzas e inversiones”, y la scrhc;tada MORE PLAY Y ETIQUETA, clase 25 pretende
proteger: “Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria®. como se puede notar los
productos/servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrdn coexistir pacificamente ../.. esta
Direccion considera que la marca solicitada podra coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusion al
piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los elementos diferenciadores necesarios
jpara su registro, por lo que la oposicién deducida deviene improcedente (..,)" —-=======mssmammmmssmnnnaaaeans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GIROS MORE URUGUAY S.A. y manifiesta: “(.. Je/
inferior no ha tomado en consideracion en absoluto los siguientes aspectos.- La evidente similitud entre las
marcas en pugna;- La marca solicitada reproduce la denominacion de la marca de mi mandante;- El registro
nacional previo de mi mandante;- El riesgo latente de confusion para el consumidor final.- Con lo antes
transcripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto varios elementos, y que se han
Juzgado erroneamente aquellos que si se tuvieron en cuenta .../.. la marca "MORE" (registrada) y “MORE
PLAY SLOGAN" (solicitada), son tanto visual como nominativamente similares. A ello debemos agregar que
el complemento “PLAY" no aporta ningtn tipo de distintividad o notoriedad a Ja solicitud, tal y como
podemos observar .../... Vemos asi que la marca solicitada reproduce el elemento mas relevante de la marca
de mi mandante, lo que la hace totalmente confundible, Ademas ambas marcas utilizan la expresion
“MORE" de manera identica como la primera y principal expresion en sus denominaciones .../... al ser ambas
mareas de pronunciacion identica es claro que su coexistencia pacifica es inviable, pues, trae aparejado el
riesgo de confusién/asociacién por parte del publico consumidor .../... Destacamos ante la Sefiora Directora
que la marca "MORE" ha sido registrada por mi mandante en Paraguay bajo el N° 281.667 en clase 36 :
¥ seis) y renovada en 2015 bajo el N° 427.911 .../.. Ademis de lo mencionado, la denominacion
constituye parte del nombre comercial de mi mandante (..)7 -----sssmmmemmsmme e -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 692 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N*® 84256/2022 A NOMBRE
DE CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA, --------=-==smcomc e memeee SESE i R

Que, la representante convencional de CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA presento de manera
extemporanea la contestacion del traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion la declard en
rebeldia y tuvo por decaido el derecho que dejo de Usar.—--====-=sr s e s

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA (solicitada en clase 25) y
la marca MORE (registrada en clase 36 ).---==---sesemrrmrmme 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 percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
OIS UL DTS, = n e et e

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clagse 36 comprende: “Servicios
relacionados con las finanzas e inversiones”, mientras que la marca en tramite de registro solicita la
cobertura en la clase 25 para “Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria, "----------=-=======ssseeeseeeex

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. Las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional, tampoco los servicios y productos que las mismas amparan se
encuentran relacionados y son plenamente diferenciables, —-sseeme e mm s

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicién en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases que utilizan el término MORE como tinico
elemento de su denominacién o como parte de su denominacion. En ese sentido, segun la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: MORE Y
ETIQUETA, Clase 42, Registro N° 444951 (fecha de expiracion 18/08/2027) a nombre de Oscar Pablino
Enmanuel Ocampos Galeano; MORE Y ETIQUETA, Clase 37, Registro N°® 444869 (fecha de expiracion
17/08/2027) a nombre de Oscar Pablino Enmanuel Ocampos Galeano; MORE, Clase 34, Registro N° 503279
(fecha de expiracion 29/11/2030) a nombre de Japan Tobacco Inc.; SIX & MORE, Clase 9, Registro N° 464410
(fecha de expiracion 26/06/2028) a nombre de Adp Gauselmann; SHOW MORE, Clase 35, Registro N° 487551
(fecha de expiracion 17/07/2029) a nombre de Gustavo Sosa Cataldo; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcas con dicha denominacion -MORE- a nombre de diferentes
titulares y en clases distintas, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que
la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.--------=-r==s=r=seemrrrmre e
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Resolucién N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA”", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 84256/2022 A NOMBRE
DE CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA. ===s==ssssmmssmsnssssnmeansssssnmnenmssmmssnsssesmsesseanes

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.™, ==-======sssemmmmmsemmremeern e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas MORE PLAY
SLOGAN Y ETIQUETA en la clase 25 y la marca MORE en la clase 36,-----esmeemermmmmmmmee oo

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional per lo que el consumidor no caeria en
confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible --------=-----seeeeeemanannnne

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexion competitiva directa, --------s--ssseosimms i

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 692 de fecha 10 de julio de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, --«-==--======s=r=ssssrmmsrrsrmserrmnanraae

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA”", clase 25, Expediente N°® 84256/2022, solicitada
a nombre de CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA. +----===

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, «-ssssmmmmssssmmeenmeace fhagecsnnsaens

' *DERECHO DE MARCAS® - jorge Otamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 274 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA”",
CLASE 35, EXPEDIENTE N*° 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA.-----=-+-==--=-=-=--

- 0 ren
Asuncién, | U 1

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ASOCIACION
DE CRIADORES DE BRANGUS, en contra de la Resolucion N° 274 de fecha 29 de mayo de 2023, dictada por
la Direccitin de Asuntos Marcarios LIiZIos0s, ¥; ----=--=-=--mmrmmmmmsmmmms ot te s s s sn s nn s

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de ASOCIACION DE
CRIADORES DE BRANGUS, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 274 de fecha
29 de mayo de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgiosos, -------=sssssssmmmmmsssmmsmeanraneas

Que, en fecha 16 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpueﬁtﬂ1 .........................................................................................................................

Que, en fecha 21 de febrero de 2024, el representante convencional de ASOCIACION DE CRIADORES
DE BRANGUS, expreso agravios; en fecha 28 de mayo de 2024, se presenta la representante convencional
de HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA y contesta el traslado de expresion de agravios y en consecuencia esta
Direccion llama autos para resolver en fecha 31 de marzo de 2024.---====rmmssmsmmmmmrmn e oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna
BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada)
vs. BRANGUS (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen
elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideologico /.. esta Direccién considera
importante mencionar que la parte solicitante ya posee el registro de su marca NELORE ESTRELLITA EL
NELORE QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, en las clases 35, 31 y 35 (Registros N*° 514.725;
§13.122; 513.123); tanto el eslogan como la etiqueta utilizada en tales registros se asemejan a las que se
pretende registrar.../.. Esta Direccién considera que la marca solicitada redne los requisitos de novedad,
especialidad y originalidad.../.. Por todo o expuesto y de conformidad al ordenamiento juridico marcario
vigente, esta Direccion concluye que la oposicion debe ser declarada improcedente por asi orresponder a
EEOCRO(...) "~ ==mmmmmmm e el

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ASOCIACION DE CRIADORES DE BRANGUS, y
manifiesta: “(...) Si bien la marca pedida en estos autos constituye una marca compleja, formada por dos
elementos integrantes, no es menos cierto que la marca BRANGUS, invocada como base de opasicion, es
reproducida en su totalidad en ella, transcribiéndola en su elemento principal y preponderante y
agregando elementos restantes a la palabra ESTRELLITA y al slogan EL BRANGUS QUE PAGA TU CUENTA
qgue hace las veces de frase publicitaria, las cuales no otorgan distintividad ni originalidad a la marca pedida
debido a que las mismas estin colocadas en una posicién secundaria../.. El elemento que ocupa el
elemento principal y preponderante y por ende acapara toda la atencion del consumidor, siendo el
primeramente aprehendido, ademas de ser el primero a cuanto al orden que ocupa es la palabra BRANGUS,
la cual ademads corresponde a la parte principal del nombre comercial de mi principal.../... Las posibilidades
de confusion yfo asociacion se verin notoriamente acrecentadas debido a que las marcas en pugna
comparten un mismo elemento, el primero de la marea perj.:‘mnada...,-{.. Las n'tadas adfciones atrodycidas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 274 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA. -------++=<sxss--nssesses

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacién de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice:"(..) Como se puede apreciar en el logotipo de mi
solicitud la palabra vedette es preponderante del conjunto de la misma es ESTRELLITA, siendo la palabra
Brangus irrelevante../.. La palabra BRANGUS es una denominacion genérica y en la pagina web de la
oponente, la Asociacion de Criaderos de Brangus se menciona lo siguiente: “La raza Brangus en Paraguay
ostenta excelente adaptacion a diferentes ambientes (...).../.. En la misma se reconoce que BRANGUS es una
raza de ganado vacuno, es decir es un producto genérico, es la carne en si'y en tal sentido la Ley de Marcas
1354/98 en el articulo dos inciso e) dispone que denominaciones genéricas no pueden constituir marcas, v a
razon de esto la openente ni ninguna persona puede tener el monopolio sobre el nombre de una raza de
un tipo animal../.. Mi solicitud no reivindica la palabra BRANGUS siendo la misma el producto a ser
comercializado, y por lo tanto no puede existir similitud ni riesgo de asociacion entre ambas marcas,
ademds mi solicitud cuenta con otras palabras y logotipo que alejan cualquier riesgo de asociacién o
confusién sobre las mismas.../.. Manifiesta la adversa la irrelevancia de mi registro NELORE ESTRELLITA EL
BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA../.. Tanto en los registros concedidos por la
Direccién General a mi favor con la denominacion NELORE inserta como signo secundario, y la resolucién
de la Direccion de Asuntos Litigiosos correctamente interpretaron la imposibilidad de tener el monopolio
del nombre de una raza, més an en el sector ganadero.../.. Por tanto ruego a la Sefiora Directora General,
dicte resolucion rechazando la expresion de agravios promovida(... )-=----==========ssesemmsommaneee e

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

Que, en primer lugar, vemos 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
“BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta”, clase 35 (solicitada), y
"BRANGUS", clase 31 y 29 (registradas) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde
la optica de los eventuales conSUMIAOres, «----=«-rsms e

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las

caracteristicas tipicas, la impresion general y los principales elementos del L T R

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna “BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta”
(solicitante) vs “BRANGUS" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar
dichas marcas, por ende tampoco tendran pronunciacion semejante, ni representan la misma idea
conceptual, Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: «--------<==---eoeeevenes

BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) Y ETIQUETA (sclicitada), y
BRANGUS (base de oposicion)

Que, en ese sentido, corresponde realizar un anélisis semantico/conceptual a fin de comprender el
significado de las marcas analizadas. En el caso que nos ocupa, aungque ambas denominaciones comparten
el vocablo “BRANGUS”, esta coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusion.
snhmt’a.da es mmpleja extensa y estmcturada la misma mcurpora un eiementﬂ dtstlntl

'BREUER M, Pedro C. Tratada de marcas de fibrica y de comercio. Editorizl Robins. Buenos Aires, 1948,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 274 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y E’]'[QUETA"
CLASE 35, EXPEDIENTE N® 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA.--- -

diferenciador. Que, por su parte, BRANGUS (marca base de oposicidn) evoca directamente la raza bovina,
denominacion de uso extendido en el sector agropecUario.--======s=rsresrrrarsrmrsras e s s

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para
afirmar que existe algtin riesgo de confuSION. === —emer o e e

Que, luego del analisis de autos, tras la bisqueda en el sistema informatico de marcas, no podemos
dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N® 514.725 de la marca NELORE
ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan), para la clase 35, misma clase pedida en estos autos,
también con el Registro N® 513.122 v 513.123 de la marca NELORE ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta
(slogan) para las clases 29 y 31. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un
derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta
(slogan) y con la presente solicitud sélo pretende registrar una marca mas. Es decir el titular de la solicitud
de autos, sencillamente pretende la proteccion de una marca que ya le pertenece, -------eesemme ..

Que, en consecuencia, considerando que el vocablo "BRANGUS" corresponde a una denominacion
de raza bovina de uso extendido en el sector y que no es reivindicado en forma exclusiva por el solicitante;
y teniendo en cuenta que el propio solicitante es titular del registro previo "NELORE ESTRELLITA EL
BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA" para las clases 35, 31 y 35, esta Direccién se concluye que el signo
solicitado posee entidad distintiva suficiente. === sessrmerrrerrmscenn et e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las
marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para
utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.™ Asi, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor de la oposicion planteada, mas aiin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resolUCIon, = ssm o ettt st s e e e

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

existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede
percibiren el siguienite cotejar —csssemcimm it e st e e st s sd s e e

marca solicitada

* Sanchez Herrero, Andeés. "Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asunciém. 2013
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 274 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA”",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA.---------sssssreseanress

una de otra en todos los planos de comparacién, de ello se colige que no necesariamente causarin
confusion en el seno del piblico consumidor, «-cmem e

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 274 de fecha 29 de mayo de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIEIOSOS, ======srmses s e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta ", clase
35, Expediente N°® 85610/2021, solicitada a nombre de HENRIQUE DINIZ
L0 L = T R R —

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1608 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY COLOR
Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N* 13988/2024, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL L ——

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA. contra la Resolucion N® 1608 de fecha 17 de junio de 2025, dictada por la Direccién de
Marcas, e e e e S B e S A S LB e A S A AL S ot

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1608 de fecha 17 de junio
de 2025, dickada Por Ja Direniln de Martis, e e e e e e sl

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L g L e o ko i i

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de DRY COLOR BRASIL LTDA.
exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
enifechia 16 de septiembre de 2025, ~r—reresremsrriom st v e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de Ia
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger., En
consecuencia no ha lugara lo solicftado”, —-rresrromssressrsasecarmace e se e snoeecan i s oo n e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)mi mandante la firma DRY
COLOR BRASIL LTDA., tiene debidamente registrada la marca "DRY COLOR™ Y ETIQUETA en su pais de
origen Brasil ...[.. en el conjunto de vocablos “DRY COLOR Y ETIQUETA" la marca en si constituye la
palabra DRY que retine los caracteres de novedad, especialidad, distinguibilidad para constituir marca
nueva, ya que la traduccion de esta es “SECO". La palabra “DRY" NO designa ningiin producto amparado en
la clase 02 (DOS) Respecto a la palabra COLOR, en la solicitud no se reivindica derechos de uso exclusivo

T T O e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que A solicitud™s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1608 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY COLOR
Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 13988/2024, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL LTDA. —-----

02 del nomenclador internacional. La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los
PrOAUCE 08 AN OO O8I VOS —rme s

Que, a fs. 01 de autos se verifica que el solicitante no reivindica la palabra “COLOR" -----------====ssomeven

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *DRY COLOR Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si la denominaciéon DRY
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion DRY -o su traduccion, SECO- no constituyen el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 02 del nomenclador internacional. - oes e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “DRY COLOR Y ETIQUETA" representa una
creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. -« e

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

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

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “DRY COLOR Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, DRY COLOR BRASIL LTDA.; es decir,
que la marca solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-------=+-==-sermeasrmmneeaaae

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos copias autenticadas de los certificados de
registro de la marca “DRY COLOR Y ETIQUETA" obtenidos en la oficina nacional de propiedad intelectual
de Brasil, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la
presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a NUeStro pais. —-----sceeevsesemrrnnneeannes

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion “DRY COLOR", la palabra DRY en tamano preponderante y tipografia especial y la palabra

" Direccion Macional de Propiedad Intelectual (2025). Clasificacion de Niza. forclie
Intpasdwenw dinapl goy, eyl podaliviipropledad-industrialimarncas/clasificacionniza slage=Siage 5
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Resolucion N*°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1608 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRY COLOR
Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N*® 13988/2024, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL LTDA, —-----

marca solicitada

Dn\;l color

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

aracteristicas, 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 sus productos, 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
e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para ma durar 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 recurridas -----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1608 de fecha 17 de junio de 2025 dictada por la Direccion de
MAFCAS, == s e e e e e e e e e e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *DRY
COLOR Y ETIQUETA", clase 02, Acta N* 13988/2024, solicitada a nombre de DRY COLOR
R AL T s e e s e e R A 3 e RS

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----+-------===sssmssssnsnsmsannnaannmnianas = IR O [ERSRIPE. CRpe——
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Resolucién N®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1370 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY
COLOR Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 61010/2023, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL
ETDW, ——— S ——

Asuncion, ] o FEB (178
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA. contra la Resolucion N® 1370 de fecha 01 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de

Ma]-casl'}lr; e e T R R R TR TR EET R ———————————_—_—_———_—— —_—_—— TR EEEETTEAEEEETTEATEEEEEEE
RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1370 de fecha 01 de
octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. «---==«-«--sss s

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
intemu L1 I T S e

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de DRY COLOR BRASIL LTDA.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resclver
en fecha 16 de septiembre de 2025, -« e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: L.a marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producte o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio,, La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
SONCRAdD", — o

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..)mi mandante la firma DRY
COLOR BRASIL LTDA., tiene debidamente registrada la marca "DRY COLOR" Y ETIQUETA en su pais de
origen Brasil ../.. en el conjunto de vocablos “DRY COLOR Y ETIQUETA" la marca en si constituye la
palabra DRY que reiine los caracteres de novedad, especialidad, distinguibilidad para constituir marca
nueva, ya que la traduccion de esta es "SECO". La palabra "DRY™ NO designa ningtn producto amparado en
la clase 02 (DOS) Respecto a la palabra COLOR, en la solicitud no se reivindica derechos de uso exclusivo

B T

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que poses
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1370 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY
COLOR Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 61010/2023, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL

02 del nomenclador internacional. La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los
Productos antiCOrTOSIVOS —-rs s s e e e S s e s S

Que, a fs. 01 de autos se verifica que el solicitante no reivindica la palabra *COLOR" -------===--emveeaas

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "“DRY COLOR Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si la denominacion DRY
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion DRY -o su traduccién, SECO- no constituyen el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 02 del nomenclador internacional.-------=-=-soeeemesmmm i

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “DRY COLOR 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 diferenCiadora,-==-s==ss==ssrrrummmsmne e e e e e s e s s e

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su 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 elfas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
MiSmas Propiedades 0 Cara o e T Cas. M= o e e e e e e i e

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “DRY COLOR Y
ETIQUETA”", constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, DRY COLOR BRASIL LTDA.; es decir,
que la marca solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte
de la misma pues solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.------ss-ssesessmmmmmnn..

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos copias autenticadas de los certificados de
registro de la marca “DRY COLOR Y ETIQUETA" obtenidos en la oficina nacional de propiedad intelectual
de Brasil, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la
presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a NUEStro pais, —--ssssesmmmsmsami s

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “DRY COLOR", la palabra DRY en tamafio preponderante y tipografia especial
COLOR al margen inferior, todo ello dentro de una figura circular multicolor y-a su vez en u
color azul; aportando este elemento cierta distintividad a la marca,-==--=-=====sssseemreemmncnnaanaas

! Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (2025}, Clasificacion de Miza, M
nittps. v, dingpl. goy pyipodalivipropledad-industnal marcas/clasificacionniza?stage=Siage
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne° 1370 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY
COLOR Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 61010/2023, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL
5 3 ——— R —

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 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 bisica o especificaciones técnicas principales de sus productos, 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
T S U —

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1370 de fecha 01 de octubre de 2024 dictada por la Direccion
dE Marcas- e i R R e R e ]

Art. 27 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “DRY
COLOR Y ETIQUETA”", clase 02, Acta N® 61010/2023, solicitada a nombre de DRY COLOR
BRASIL LTIIA, — e neeransssesnnssnmnssnsnssnsnnnesmnssemsnnns

A3 NOTIFIQUESE, ~-s--rermoemsremssemssmmesemeres LA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1214 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 32359/2023, SOLICITADA POR SUPER BIEN
SA — emsreameane s

Asuncion, 198 FEB

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUPER BIEN S.A.
contra la Resolucién N° 1214 de fecha 09 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y, —---

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de SUPER BIEN S.A.,
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1214 de fecha 09 de septiembre de 2024,
dictada porla Direccitn de Malcas. —sxsssesrsamrostamemsmm e e o oo e e e a e

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
in[erpuestn_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024, el representante convencional de SUPER BIEN S.A. expresd

agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
09 de diviembere de 2024 sermmn st e e eSS eSS A SR L s e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, 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 Jugar a lo
BRI s it b e e i s A s i A A S e S K i A e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)por un lado, "MUSSELINE" es
una palabra de fantasia, evocativa de la palabra “muselina” (que es un tipo de tela). No se trata siquiera de
una traduccién de aquella palabra en otro idioma, pues “muselina” en francés se dice “mousseline”; en
inglés, “muslin® y en portugués, “musselina” ../.. aun evocando la idea de la tela "muselina”, dicha
denominacién no puede ser considerada como un término genérico ni descriptivo, pues pretende
distinguir a un comercio dedicado a la venta de telas y prendas de vestir -comprendido en la clase 35-, y no
a aquel producto individualizado .../.. Un caso similar se da, por ejemplo, con la marca "MOSTAZA", la cual
fitle concedida en la clase 43 para servicios de restaurantes, por mds de tratarse del nombre genérico de un
producto que se comercializa dentro del establecimiento distinguido por aquella marca ../.. En efecto, la
marca "MUSSELINE" estuvo registrada en la clase 35, bajo Titulo N° 391034, hasta el 19 de diciembre de 2023,
Antes de dicho vencimiento, en fecha 03 de mayo de 2023, su titular solicitd un nuevo registro -dejando de
lado la renovacion de aquel titulo-, pues el mismao realizé una actualizacion del logotipo de su marca (...)"-

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convocags
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio,

il
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1214 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32359/2023, SOLICITADA POR SUPER BIEN
S.A. S —— ——

constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir: Servicios de
importacion, exportacion, comercializacion y venta de telas y prendas de vestir en general de la clase 35 del
nomenclador INtermMacional. -« «=ssss s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MUSSELINE Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si la denominacion
MUSSELINE TELAS constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos
que la denominacion MUSSELINE no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de
la clase 35 del nomenclador internacional que pretende amparar sino que brinda una idea sobre la
actividad comercial del solicitante o sobre los servicios que quiere identificar con su marca, —--------+remsees

Que, se verifica en el sistema informatico de la Institucién que la firma solicitante tenia registrada su
marca MUSSELINE en la clase 35 bajo el Registro N® 391034 de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyo
vencimiento fue el 19 de diciembre de 2023. Dicho registro amparaba los mismos servicios que los
solicitados en autos, difiere la etiqueta y la adicion del vocablo TELAS en la denominacién y etiqueta. Por
su parte, la presentacion de la solicitud en estudio data de fecha 03 de mayo de 2023, por tanto, se puede
deducir que el solicitante realizé la nueva solicitud a fin de obtenerlo con un nuevo logotipo y es por ello
que no presentd la renovacion en el registro que ya habia obtenido. Estos hechos evidencian que no existe
mala fe por parte de la firma solCItante — e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA"
representa una creacion lingtiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora.««««s«esee 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 descriptiva. -« oo oo

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

Mismas propiedades 0 CaracteristiCas. === ==ssnms st ettt et e e e s n e an e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “MUSSELINE TELAS", la palabra MUSSELINE en tamafio preponde tipografia
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1214 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32359/2023, SOLICITADA POR SUPER BIEN
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marca solicitada

musseline

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 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 sus servicios, es eminentemente
evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa, —-----=----=-=-==----

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 1214 de fecha 09 de bEpt]Eﬁlb]’E de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, —------=— s=smessecmmsamcesicmnmmsoasas s s ssm s s smsmse e e ———

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 32359/2023, solicitada a nombre de

=]
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1602 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 876
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N°® 52484/2018, SOLICITADA POR TODO
BRILLO S.A. e m

Asuncion, | [ i

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TODO BRILLO S.A.
contra la Resolucién N°® 1602 de fecha 09 de septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de TODO BRILLO
S.A., e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacidn en subsidio en contra de la Resolucion N® 1602
de fecha 09 de septiembre de 2022, dictada por la Direccién de Marcas. -==---===r-==s=smsrmsemmmrm e e

Que, por Resolucion N® 876 de 21 de abril de 2025, la Direccién de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N* 1602 de fecha 09 de septiembre de 2022, —---------------moomem e

Que, en fecha 21 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L L 8

Que, en fecha 10 de octubre de 2025, el representante convencional de TODO BRILLO S.A. expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de octubre de 2025, - e e e s s e i e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) 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 gue no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producte o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado”. —-—---———=—memm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..)la denominacién pretendida
cumple con todos los requisitos legales para ser registrada ante esta Direccién, “TODO BRILLO HIGIENE
PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", no puede considerarse un
término genérico, ya que no es comtinmente utilizado en el comercio para designar directamente
productos o servicios relacionados con productos ni servicios de limpieza o higiene. En lugar de describir
una caracteristica especifica del servicio, la combinacién de “TODO" "BRILLO" e “HIGIENE PROFESIONAL
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" como eslogan, crea una denominacién y expresion comercial
notablemente distintiva que evoca una marca tinica, especifica e inconfundible con ninguna otra. Este
término fusiona palabras, conceptos y expresiones que, en conjunto, no son habituales en el léxico
comercial comun y que por ende ne podrian causar confusion de la manera que preocupa a esa
INSHELICTOTI( ...} = e e e b e e e e e e e e S m e s S et AR a s S e kS ama s s R mmmmnn m e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la progedencia.g nqf del recurs¢
: N
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1602 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° §76
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 52484/2018, SOLICITADA POR TODO
BRILLO S.A. —=----s-=-- ORI — -

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 37 del nomencladaor internacional,
que textualmente describe: “Servicios comprendidos en la clase N2 37, como los prestados por una empresa
dedicada a la reparacién mantenimiento, limpieza de interiores y exteriores de edificios industriales,
comerciales ¥ residencign® — -+~ e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TODO BRILLO HIGIENE
PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta genérica para los
servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion
usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion *TODO BRILLO HIGIENE
PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) ¥ ETIQUETA" no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador internacional.----«=-s«sssseeassane.

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" representa una creacion lingaistica distintiva.
Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideolagicos que
trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.---------

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “TODO BRILLO" en color azul y tamafio preponderante, enmarcada en figuras irregulares
también en tono azul con una figura de estrella amarilla y blanco en el margen superior derecho, en el

aportando este elemento cierta distintividad a la marca.------=-scsesemmsmsms il _
marca solicitada
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1602 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 876
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA', CLASE 37, EXPEDIENTE N* 52484/2018, SOLICITADA POR TODO
BRILLO S.A. —-s=snssmsmssmsamensem e s

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 biésica, 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 sus servicios, es eminentemente
evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una mismMa eMPresa. ----=-----=====-===-===

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién 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 las Resoluciones recurridas. ------

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1602 de fecha 09 de septiembre de 2022 y N® 876 de fecha
21 de abril de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas. —«--===r===serssrrmsmmmmmme e

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “TODO
BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y
ETIQUETA", clase 37, Acta N° 52484/2018, solicitada a nombre de TODO BRILLO S.A. —---

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1145 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 1938 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARENA Y ETIQUETA”", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 56335/2023,
A NOMBRE DE BUEN VECINO S.A. -----

Asuncion, 1t

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BUEN VECINO
S.A,, contra la Resolucién N° 1145 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BUEN VECINO
S.A., e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacién en subsidio en contra de la Resolucion N2 1145
de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, -------«=---s-esemmmmosmmiies e

Que, por Resolucion N® 1938 de fecha 25 de noviembre de 2024, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N° 1145 de fecha 22 de agosto de 2024, — -+ -s-mememmmmmmm s cmmmsai e

Que, en fecha 26 de noviembre fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
in{emuestﬂ_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 el representante convencional de BUEN VECINO S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
11 de JUNIO e 2025, — = mmm e e S eSS m s ne e m e nenan

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N 1145 de fecha 22 de agosto de 2024 considera *(...) Que, habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014 - 1441220 Denominacion MARIANA, Clase 36, Registro 407778, Titular Mariana S.a. [PY].
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) fa
marca de mi principal es una marca mixta con una representacion grafica especifica de la cual no puede ser
separada, lo que le otorga distinguibilidad, mientras que la marca tomada como base del rechazo es una
marca denominativa, es decir sin elemento visual ../.. por el solo hecho de ser humano y también en
posicion de consumidores sabemos y podemos notar que hay una real diferenciacion en la comunicacion
de marcas que contienen elementos visuales y las que no. En ese contexto, sostengo sin temor a equivocos,
que la solicitud de registro fue rechazada incorrectamente, pues la misma no representa un peligro de
confusion con su supuesto antecedente. Esto debido a que cuenta con un logotipo distintive, protege
servicios distintos; y, por sobre todo, retine los requisitos primordiales establecidos en la legislacion
marcaria, correspondiendo por ello su registro .../.. la marca que BUEN VECINO S5.A. desea registrar es
original y representa la union de dos palabras: MAR y ARENA, que juntas forman la denominacién
MARENA, mientras que el antecedente, corresponde al nombre de una persona(...)" —----------=-==--==r-mzsno=-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no ¢
o (o et
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1145 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 1938 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARENA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 56335/2023,
A NOMBRE DE BUEN VECINO S.A. -++ssrtesssessnseenssmmssmassmnmsmanameesenssssasnessanes

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 407778 de la marca "MARIANA®
a nombre de MARIANA 5.A. vencio el 29 de julio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(...) Podra solicitarse la
renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". —======s==seeessrmeeeas

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "MARENA Y ETIQUETA", solicitada por BUEN VECINO §.A, —-----msmmmmmsmmmmeeee

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N 1145 de fecha 22 de agosto de 2024 y N° 1938 de fecha
25 de noviembre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas. -=======s==ssresmnsmsnerenn

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*MARENA Y ETIQUETA, clase 36, Acta N® 56335/2023, solicitada a nombre de BUEN
VECINO S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE.




DIRECCIGN NACIONAL DE

.4 PROPIEDAD (:}G{)BIERNﬂnm PARAGUAI
"# INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N* 0 W i

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1146 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 1939 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARENA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 56343!2&23
A NOMBRE DE BUEN VECINO S.A. -=--snsseeeees ===

e (a]
Asunclon, 1

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de BUEN VECINO
S.A, contra la Resolucién N° 1146 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; —-+-

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BUEN VECINO
S.A, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resoluciéon N2 1146
de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, -----«-=---cscemommmmmmns e

Que, por Resolucion N°® 1939 de fecha 25 de noviembre de 2024, la Direccién de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N° 1146 de fecha 22 de agosto de 2024, —----eseeeveenas R e b

Que, en fecha 26 de noviembre fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I T PUBSE, - === e st o

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 el representante convencional de BUEN VECINO S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
11 de Junio de 2025, —----mm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1146 de fecha 22 de agosto de 2024 considera “(...) Que, habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014 - 1441220 Denominacion MARIANA, Clase 36, Registro 407778, Titular Mariana S.a. [PY].
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado, ™ --------=-==-smsrmmmmmme e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) /a
marca de mi principal es una marca mixta con una representacion grifica especifica de la cual no puede ser
separada, lo que le otorga distinguibilidad, mientras que la marca tomada como base del rechazo es una
marca denominativa, es decir sin elemento visual ../.. por el solo hecho de ser humano y también en
posicion de consumidores sabemos y podemos notar que hay una real diferenciacion en la comunicacion
de marcas que contienen elementos visuales y las que no. En ese contexto, sostengo sin temor a equivocaos,
que la solicitud de registro fue rechazada incorrectamente, pues la misma no representa un peligro de
confusién con su supuesto antecedente. Esto debido a que cuenta con un logotipo distintivo, protege
servicios distintos; y, por sobre todo, retine los requisitos primordiales establecidos en fa legislacién
marcaria, correspondiendo por ello su registro ../.. la marca que BUEN VECINO S5.A. desea registrar es
original y representa la unién de dos palabras: MAR y ARENA, que juntas forman la denominacion
MARENA, mientras que el antecedente, corresponde al nombre de una personaf...)” —-------==---soesseeemenee

eCcurso

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia g0 de
oy R e s 1 i -
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1146 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 1939 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARENA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 55343;2:.23
A NOMBRE DE BUEN VECINO §.A. -+-=+--sscmssmraasmsssamssaminsatannmenmsi o mt s s snamamann e e saenamnan s e e s smns

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segun la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 407778 de la marca "MARIANA
a nombre de MARIANA S.A. venci6 el 29 de julio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N* 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(...) Podra solicitarse la
renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". —----sssmseemssiesanens

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "MARENA Y ETIQUETA', solicitada por BUEN VECINO S.A. —-----=sssseesmmammcnaannnns

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1146 de fecha 22 de agosto de 2024 } N*® 1939 de fecha
25 de noviembre de 2024 dictadas por la Direccién de Marcas. ---=-=-==rsesssrrammreenas

Art 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MARENA Y ETIQUETA, clase 36, Acta N° 56348/2023, solicitada a nombre de BUEN
VECINO S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE.----------r---r-rmrrommmsrorifineand
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 306 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICKEA TV
Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 73802/2023, SOLICITADA POR EUGENIA NATIVIDAD ROMERO
ARECO. ;

Asuncidn, 19 FER

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EUGENIA
NATIVIDAD ROMERQO ARECO contra la Resolucion N° 306 de fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la
Direccidn de Marcas, e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de EUGENIA
NATIVIDAD ROMERO ARECO, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 306 de
fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas. —---===-======m=smmmmmrmmmemmm oo oo

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apetaciﬁn INLETPUESHD. ~e=nrrsnerecacensinminnsstsecesermsanrreeeeen e rren s ns s ne m e ann se s e su et e e e me e e Sxd e e a S e

Que, en fecha 30 de enero de 2026, el representante convencional de EUGENIA NATIVIDAD
ROMERO ARECO exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 05 de febrero de 2026, —----==r=rmrmmmmrmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: *(...) habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1250729,
Denominaciéon CLICK! TV, Clase 38, Registro N° 411010, Titular Cinco Sentidos Paraguay Sr.l. [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" — === —csresmnnaeaas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)El rechazo se basa en el
antecedente de la marca denominativa “CLICK! TV", Registro Nro. M/2015/411010, Exp. N° 1250729, Clase 3§;
a nombre de la firma CINCO SENTIDOS PARAGUAY S.R.L. sin embargo la marca solicitada por mi persona
es MIXTA con LOGO. Que a la fecha, la marca que es antecedente se encuentra vencida en exceso de
tiempo desde el 14/04/2025, sin que hasta la fecha se haya solicitado renovacion por lo que en definitiva no
existe motivo valido para sostener que pudiera generar conflicto pues esa marca ya se encuentra
B PR A DAV E NI — s e e e e S e i Sl e e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segiin la base de datos de la DINAFI, el Registro N* 411010 de la marca "CLICK! TV"
a nombre de Cinco Sentidos Paraguay S.R.L. vencio el 14 de abril de 2025, venciendo a su vez el plazo de
gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo,
lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa:
solicitarse la renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento ()", >4-----
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I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 306 DE FECHA 24 DE FEBREROQ DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICKEA TV

Y ETIQUETA'", CLASE 38, EXPEDIENTE N° mnz.fzuza SOLICITADA POR EUGENIA NATIVIDAD ROMERO
ARECO. RS Sl

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "CLICKEA TV Y ETIQUETA", solicitada por EUGENIA NATIVIDAD ROMERO ARECO. ----

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

Art.1° REVOCAR la Resolucian N° 306 de fecha 24 de febrero de 2025 dictada por la Direccion de
MHI‘CB.S, e e e L R e T 0

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca *CLICKEATV'Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N° 73802/2023, solicitada a nombre de EUGENIA NATIVIDAD
ROKIBRIO: AT, i s bt i i e e A s

Art. 3° NOTIFIQUESE. —-------+-=-ssssmsssrmsaamnnmnannnes S
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMARETTO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 80826/2021,
SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A, —---=scsemssmssesencnss - :

i= r\l -
Asuncion, ] g

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. contra la Resolucion N° 1478 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de
Marcas, o5 b et s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la
Resolucion N® 1478 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.--------+=--=--=sceeeneees

Que, por Resolucion N* 1949 de fecha 15 de noviembre de 2023, la Direccion de Marcas confirma en
todas sus partes la Resolucion N® 1478 de 29 de agosto de 2022, —=+====smemsrsssssmmrm s oo ooaee

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intE'rIJUE'StD. ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de CEPAS ARGENTINAS S.A.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 09 de agosto de 2024, ——-z=-srsrmrrrmasnransnrssen e anne e oo s e et e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de Ia
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 consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion en
su traduccion al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos
que desea proteger.-, En consecuencia, no ha lugar a 1o soliCitadn .- --=-=-==sssssssmsmmssmmsmimmmmms e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) mi
mandante ha solicitado el registro de la marca para amparar los siguientes productos: "Bebidas alcohdlicas,
excepto cervezas" de la clase 33. Que, en efecto la marca "AMARETTO" se encuentra registrada en Uruguay,
bajo el Registro No. 342218, cuya copia del titulo debidamente notarizado y legalizado se encuentra adjunto
¥ no se tomad en cuenta por el Inferior. Que, la denominacion “AMARETTO" solicitada por mi mandante NO
ES UN SIGNO GENERICO, tal como erréneamente afirma la Directora ../.. en cuanto al segundo punto del
incise que sirve de fundamento es improcedente que el signo denominativo "AMARETTO" pueda ser
considerado como “descriptive” de alguna caracteristica del producto que pretende designar, ya que
conforme lo ha sefialado la mis connotada doctrina “la expresion descriptiva puede identificarse cuando
se pregunta ;cémo es? y en relacién con el servicio de que se trate se contesta empleando la denominacion

descnprfva F{...J. ....................................................................................................................

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no
L B PIN TSR], v v e B A Bt e S eieiatesdessinbon
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 80826/2021,
SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en trimite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca pretende el registro de un signo denominativo
compuesto por el vocablo "AMARETTO", vocablo de origen italiano que hace referencia al diminutivo de
"AMARGO", de igual manera el término “AMARETTO" es utilizado para indicar a un licor dulce italiano
originario de la ciudad de Saronno, Htalia, —-====rsrem e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "AMARETTO" fue presentada para cubrir productos de la clase 33 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas” —----------=--seeceeeeeeeeeec

Que la expresion, considerada en su conjunto, no configura una creacin arbitraria o de fantasia, sino
que transmite un mensaje conceptual directo vinculado al licor italiane o caracteristicas o especificaciones
L 0 1 1. o T

En ese orden de ideas, no se identifica en la denominaciéon un elemento distintivo, de fantasia o
arbitrario capaz de separarla de la esfera descriptiva del sector. En consecuencia, la solicitud de autos si
define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. €) del Art. 2. ------=--reseemammeaccunes

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N°® 259/2025; “Un signo que consista exclusiva o esencialmente
en una palabra que sea un nombre o designacion genérica, consuetudinaria, comuin, cientifica o técnica de
un praducto o servicio determinado, o de una categoria de productos o servicios, no podra ser apropiado
en exclusividad por ningin comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o
servicios. Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conocidos
¥ man ejadc:s en los circulos Empresariales pertinentes, los cunsumidnres y el pﬁhlien en g
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N® 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO", CLASE 33, EXPEDIENTE N" 80826/202],
SOLICITADA POR CEFAS ARGENTINAS S.A, —+-==-sasereccmencanne. -

una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores
en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente.” — e

En ese sentido, al analizar el caracter distintivo de las marcas debe evaluarse en relacion con los
productos o servicios para los que se solicita el registro, pues de concederse la exclusividad respecto a un
término genérico se excluiria a todos aquellos que pretendan vender al puablico este tipo de producto,
estos términos son necesarios y esenciales para todos aquellos que concurren al mercado, —-----==-==--=---

Que es oportuno traer a colacion las expresiones de Fernandez-Novoa quien sostiene que: “Las

expresiones que se limitan a exaltar o describir la actividad o al destinatario del servicio carecen de funcién
djsh;nn-l,ra yno Pue-den mgnopﬂﬁzarsel 'E_ ....................................................................................

Que, siguiendo el analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, la presente solicitud trae aparejado un motivo de
rechazo, pues al solicitar “AMARETTO" como denominacién, solo describen el sentido o significado
conceptual del producto a ser ofrecido. La denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya
que hace alusion directa, — s st s et e s e S e e S e

Que, ahondando atn 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 cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engariosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que fa 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 Jo mismo si se registrase una designacion descriptiva.™ -------==----=-----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “fas designaciones genéricas

definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto.” Tras el anilisis del caso de autos, tenemos que “AMARETTO" es una designacion que define
especificamente el licor o bebida alcohélica que pretende identificar. -=-=-sssesssremmrremremssnnnesssnanaeaans

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 27 inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, ------==ssesmemmmmmsmmm.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusion de que pd
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas.

able su

! Direeeion Macssnal de Propaedad Tarcleemal, (025) [Mmotniser pora ol Fxooween e Muraser e Panapaay. a
bt S wrewsdimepl oy S postal v 3 proomicdad - indus eral S dirccivioes .

* (Tratadi sobre Derecho de Marcas)

"“DERECHO DE MARCASY = Jorge Otamenda. 9° Ed.. CABA, Abdedn Porrst, 2017 - Pag, 76
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FOR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N°® 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA ﬁhMRE'TTO CLASE 33, EXPEDIENTE N® 80826/2021,
SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. —=---=-==-=s=nmmsssmmmramsseanssaa e nee s s ame e eeseaanmemnnameemm s

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 1478 de fecha 29 de agosto de 2022 y N® 1949 de 15 de
noviembre de 2023 dictadas por la Direccién de Marcas. --------=seerermmmmnieanas

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *AMARETTO?", clase 33, Acta
MN® BO826/2021, solicitada a nombre de CEPAS ARGE A A S mmnn

Art.32  NOTIFIQUESE.-~---------s-rmemmeemee- R
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1948
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO AMARGA + POMELO", CLASE 33, EXPEDIENTE N*
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS 5.4, —----mcccsmmmmmme oo

&g 0 [l
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VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. contra la Resolucién N 1479 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Direccién de
Marcas' }f: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la
Resolucion N 1479 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.-----+=+==s==ressmsacaanas

Que, por Resolucion N° 1948 de fecha 15 de noviembre de 2023, la Direccién de Marcas confirma en
todas sus partes la Resolucion N° 1479 de 29 de agosto de 2022, —------=msssmrmmmmmmm e e

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
intETPUEStﬂ. .........................................................................................................................

Que, en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de CEPAS ARGENTINAS S.A.
expreso agravios. Esta Direccion fiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 09 de agosto de 2024, —----mmmrmmmrmmre e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o 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., La denominacion en
su traduccion al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos
que desea proteger.-, En consecuencia, no ha lugar a 1o solicitado--««-=«ssesesmmmemm e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) mi
mandante ha solicitado el registro de la marca para amparar los siguientes productos: “Bebidas alcohdlicas,
excepto cervezas" de la clase 33. Que, en efecto la marca "AMARETTO" se encuentra registrada en Uruguay,
bajo el Registro No. 342218, cuya copia del titulo debidamente notarizado y legalizado se encuentra adjunto
¥ no se tomd en cuenta por el Inferior. Que, la denominacion “AMARETTO AMARGA + POMELO"
salicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erréneamente afirma la Directora .../..
en cuanto al segundo punto del inciso que sirve de fundamento es improcedente que el signo
denominativo "AMARETTO AMARGA + POMELO" pueda ser considerado como “descriptivo” de alguna
caracteristica del producto que pretende designar, ya que conforme lo ha senalado la mis connotada
doctrina “la expresion descriptiva puede identificarse cuando se pregunta jcomo es? y en relacién con el
servicio de que se trate se contesta empleando la denominacion
desrn:pt.fm'{...). ...................................................................................................................

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedefitia o he de
intel-puestn_ ...................................................................................... ].‘ ;_ -------------- iy
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1948
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO AMARGA + POMELO", CLASE 33, EXPEDIENTE N°®
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A, =—=sesescaacaaas namass meeeas mm

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no solo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatonia, 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 legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHTUIT LN MATCE, ====sssems e e e s e e e

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en tramite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca pretende el registro de un signo denominativo
compuesto por los vocablos *AMARETTO AMARGA + POMELO", AMARETTO es un vocablo de origen
italiano que hace referencia al diminutivo de “AMARGO?", de igual manera el término “AMARETTO" es
utilizado para indicar a un licor dulce italiano originario de la ciudad de Saronno, Italia. Al término
AMARETTO lo acomparian los vocablos AMARGA + POMELO. De la apreciacion global del signo distintivo
se puede apreciar que el elemento preponderante es AMARETTO, los otros elementos acompanan y
aluden a caracteristicas del sabor del producto que identifican, — === oeimm

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "AMARETTO AMARGA + POMELO" fue presentada para cubrir productos de la clase
33 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Bebidas alcohélicas, excepto cervezas” —--

Que la expresion, considerada en su conjunto, no configura una creacion arbitraria o de fantasia, sino
que transmite un mensaje conceptual directo vinculado al licor italiano o caracteristicas o especificaciones
] T I, e e 5 e S i

En ese orden de ideas, no se identifica en la denominacion un elemento distintivo, de fantasia o
arbitrario capaz de separarla de la esfera descriptiva del sector. En consecuencia, la solicitud de autos sf
define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2, -==--eseseemnnniniiiannices

Que, conviene traer a colacién lo sefialado en el Matenial: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “Un signo que consista exclusiva o esencialmente
en una palabra que sea un nombre o designacion genérica, consuetudinaria, comun, cientifica o técnica de
un producto o servicio determinado, o de una categoria de productos o servicios, no podré ser apropiado
en exclusividad por ningin comerciante individual como marca para distinguir dichos pmductns o
servicios. Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son cono
y manejados en los circulos empresariales pertinentes, los consumidores y el piiblico en geners
identificar los productos y servicios de que se trate. Esas denominaciones permiten a los co
designar sus productos y servicios en términos que los consumidores comprendan, y poder dhfl :
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1948
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMARETTO AMARGA + POMELQ", CLASE 33, EXPEDIENTE N°
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. —----=-=rsssssmrmmeen e semmmsmmsemmsaaea.

una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores
en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente.” — e e

En ese sentido, al analizar el caricter distintivo de las marcas debe evaluarse en relacién con los
productos o servicios para los que se solicita el registro, pues de concederse la exclusividad respecto a un
término genérico se excluiria a todos aquellos que pretendan vender al piblico este tipo de producto,
estos términos son necesarios y esenciales para todos aquellos que concurren al mercado. —--------==-=2-2-

Que es oportuno traer a colacion las expresiones de Ferniandez-Novoa quien sostiene que: “Las

expresiones que se limitan a exaltar o describir la actividad o al destinatario del servicio carecen de funcién
distintiva y no pueden Monopol 2arse, . - e e e s

Que, siguiendo el analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, la presente solicitud trae aparejado un motivo de
rechazo, pues al solicitar “AMARETTO AMARGA + POMELO" como denominacion, sélo describen el
sentido o significado conceptual del producto a ser ofrecido. La denominacion solicitada es, sin lugar a
dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es
simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. —-sseesses o

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que ne lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producte 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 engafosa. El signo descriptivo 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 tendrid en su
conformacién algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio pitblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna

de praductos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva,™ -------------------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto.” Tras el anilisis del caso de autos, tenemos que “AMARETTO AMARGA + POMELO" es una

designacion que define especificamente el licor o bebida alcohélica que pretende identificar, ----------------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realjzado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusion de que no es viable pu
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridag—s:---

! D¥irccesim Maciomal de PTIIFlII_'lI:‘IlI. Trrekecrual (20123 f:'rm'h'f.'rnl.u..lm #l Examrn de Maroo o Paraswa
btiprss) Samwedinani gonspa posial Sy 3 propscdlad Sidastnal Saoarens, divcetnc

J ﬁra!::h: solre Derecho de Marcos)

UDERECHO DE MARCAS™ - Jorpe Camendi. 9° B, CARA, Abeledi Peeroe, 2017 — Pag, Th




DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD ﬂ; GOBIERNO vri | PARAGUAI
INTELECTUAL (,J' PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

o

Resolucién N® G"’ v v ;

bia -
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1948
DE 15 DE NOVIEMEBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMARETTO AMARGA + POMELO", CLASE 33, EXPEDIENTE N*®
B0801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S A, —-ccscecmmmmmsmnennnannnnes

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N*® 1479 de fecha 29 de agosto de 2022 y N° 1948 de 15 de
noviembre de 2023 dictadas por la Direccion de Marcas. ====s=s=sssssssasmmmmsnmnasicnanaees

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMARETTO AMARGA +
POMELOQ", clase 33, Acta N° 80801/2021, solicitada a nombre de CEPAS ARGENTINAS S.A.

Art. 32
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ESTANCIA YPECUA™, CLASE 44, EXPEDIENTE N" 1232651

Asuncion, ‘l i I
VISTO: El estado actual de estos autos y, <o e e
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 05 de
febrero de 2026., dLspum la intimaci6n a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las cuplas de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder, ---------------- e e

Que, una vez presentadas las copias autcntu:adas, se dispusn el mam[les-:tﬂ pﬂr 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados.---------- cesvocassres e e

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

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cadigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacién ni recurso alguno, las medidas
T L s

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 “ESTANCIA
YPECUA™, CLASE 44, EXPEDIENTE N* 1232651, solicitada anombrede ~ KODERA  SA, y dar

continuidad a su tramitacion. --------oreemrrco e e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina); ~-------rmmommmmm oo

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca ESTANCIA
YPECUA™, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 1232651, solicitada a nombre de  KODERA SA, --------ecmeemm

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, —----oeeeecee e

3) NOTIFIQUESE por cédula, —------erermeemmoeerrece
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2375 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PURO SABOR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 62862/2015, SOLICITADA POR M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS.

0 0 0 00 0 0 O D

Asuncién, | o

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS. contra la Resolucion N° 2375 de fecha 03 de diciembre de
2016; dictada por la Direccidn de Marcas, ¥ ««s-ssssstesesionmsmmce e s scm i scos s smmnasmnisns e st Sanmnae semssdate

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de M. DIAS
BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS. e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N® 2375 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, ------------s-eeeeeen

Que, por proveido de fecha 18 de marzo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 11 de abril de 2019. Por providencia de fecha 20 de agosto de 2019 esta
Direccién llama Autos para ReSOIVETR, =« srrmmms e e et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(...) Que la solicitud de registro de la marca "PURO SABOR Y
ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. 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 lugara lo solicitado (...)" —=---===---==smosemmmmsmsammassncsanannas

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...J) mi
mandante niega categéricamente que la marca "PURO SABOR Y ETIQUETA" sea genérica; por el contrario,
"PURO SABOR Y ETIQUETA" es una marca evocativa para la Clase 29: "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 mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relacion entre el signo y el producto o
servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca”. Jorge Otamendi .../..Y en consecuencia no
puede considerarse incursa en la prohibicién del art. 2 de la Ley N° 1294 de Marcas. ---------«ssss-scsssssssommeees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in[er‘puestnh ........................................................................................................................

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

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 yietilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2375 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PURO SABOR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 62862/2015, SOLICITADA POR M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, —-------

Que, desde el punto de vista grifico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompafada
de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad que haga que el caso se excluya de la prohibiciéon
mencionada en el parrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominacién PURD SABOR en
letras imprenta, siendo la expresion PURO SABOR la parte mas fuerte del signo pretendido.-----=--------=-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PURO SABOR Y ETIQUETA Y
ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacién usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura
de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la
genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca “PURO SABOR Y
ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 29, que textualmente describe:

“Mantequilla, crema de mantequilla; aceites y grasas comestibles; margarina, comprendidos en la clase
29(VEINTE Y NUEVE) del Decreto N° 8562 del 80 2012," —--~~----=-=====ssszsssszssssemssmsmssssmmeesnmmsammmeennn

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos cual seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro, més ain teniendo en
cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el Menor analisis. ==a«es s e

Que, en base al anélisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
PURO SABOR Y ETIQUETA como denominacion, solo describen el sentido o significado conceptual del
producto a ser ofrecido. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion
T O, e b b e o o 0 i o e o e i S B e e o e

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

-

e
Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designacsod
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a J(i-‘lﬁ qUE

""DERECHO DE MARCAS™ - jorge Otamendi. % Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76, b . i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2375 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PURO SABOR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 62862/2015, SOLICITADA POR M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTIOS, —----nssnssosnrecmmtoncnsamaanmsiassmsusssssmsnssessssssssssmssnsanss

objeto.” Tras el analisis del caso de autos, tenemos que “PURO SABOR Y ETIQUETA" es una designacion
que define especificamente 1o quie COmMBrCIaligg. --- --sesmrmmmrmmios et sna et etz

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. €) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. —----=-=--smsesmmsssmmsnnnannecannanan.

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2375 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la
nirecclﬁn d,E- Marcas1 -------------------------------------------------------------------------------

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PURO SABOR Y
ETIQUETA", clase 29, Acta N° 62862/2015, solicitada a nombre de M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS. e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. «+=-=ccssstssesnacensssemas i o fiigapnsninasgfnans
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 476 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "F]..YER"
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 07875/2015, SOLICITADA POR HANGAR 69 S.A. —-----ssmsmsmssosamonennnaan. =

Asuncion, 19 [[[

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de HANGAR 69 S.A.
contra la Resolucion N° 476 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de HANGAR 69 S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 476 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada porla
DHrecCiom e MArCas, =======s==r s s s e e e f it S e

Que, por proveido de fecha 23 de junio de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020
esta Direccion llama Autos para Resolver. < s e e e e s et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que la solicitud de registro de la marca "FLYER" ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. 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 en su traduccion al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a
los servictos que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. " ----+===--sssssmssmecsnsssannnnnas

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..)
resulta menester sefalar que la que la resolucion recurrida carece por completo de los requisitos basicos
que debe poseer todo acto administrativo, los cuales son ‘fundamentacion y motivacion del acto
administrativo, consistentes en la obligacion del érgano que adopta la decision, (en este caso la Direccién
de Marcas) de incluir en ella una exposicién sucinta de los hechos y fundamentos juridicos en los que se
basa, no pudiendo reposar sobre la mera declaracion de conocimiento, para asf permitir al destinatario
enfrentarse a ese acto administrativo”- En este sentido, tales requisitos solo se concretan cuando la
administracién expresa las razones de hecho y de derecho en las que el acto administrativo
TR 5 s i e R b A A R e S B A i

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intET‘FUE BN, = S e eSS s eSS i et

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

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 yiabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos, como

.

detrecho a constituir UNna Marca. —=-=-===== = s e e s e s e e e “ :
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Resolucion N°® 0"» J -.a‘

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 476 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLYER",
CLASE 35, EXPEDIENTE N® 07875/2015, SOLICITADA POR HANGAR 69 S.A. —-- wemmee

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en trimite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca “FLYER" corresponde a una palabra en inglés. Y
haciendo una investigacion mas adentrada en internet, sobre la traduccién tenemos que: “FLYER: volantes.
que a su vez significa; herramientas de marketing impreso, generalmente en tamanio media carta, disefados
para publicidad masiva y @CoNOMICa." --==-====rrsrs e e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FLYER” resulta genérica para el
servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion
usual del servicio que solicita, En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese
sentido, la solicitud de registro de marca “FLYER" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35,
que textualmente describe: "Distingue Jos servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales,
administracion comercial y trabajos de oficina” De ello se colige que, la solicitud de autos si define al
servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. -=======-=--======-

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

Que, en base al anlisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemnos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
FLYER como denominacion, sélo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.
la denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de
ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa, —---«sscccceecces

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesarfa o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -----------=----z=-u--

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas

definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los quepertemace ese
objeto” Tras el analisis del caso de autos, tenemos que “FLYER" es uma designacl e ddfine

especificamente el servicio que comercializa, -—----==--===sssrsssssssesrisiaincee et mnanaees et fhnnns

"*DERECHO DE MARCAS" - ]urgz- Otamendi. ¥ Ed. CARA, Abeledo Perrot, 20107 = I-'zg. T, | | -... "
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Resolucion N3 .

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 476 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLYER",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 07875/2015, SOLICITADA POR HANGAR 69 S.A.

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. ——-sesesssmammmmmnmmmanaa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusion de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ---=--ssseeemseemmeanes

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 476 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la
Direccitn de Marcas, —=------===sssssesssreermssssmssssnsssensssmssse s smesmesrm s es e ma e . s

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “FLYER", clase 35, Acta
N® 07875/2015, solicitada a nombre de HANG

Art. 30 NOTIFIQUESE. -----+--esceeeeee .-,.
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Resolucion N® U W u
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 665 DE FECHA 03 DE m DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 01021/2015, SOLICITADA POR TEA FORTE, INC, —--------

Asuncién, 10 [0 2001
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TEA FORTE, INC.
contra la Resolucion N® 665 de fecha 03 de marzo de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de TEA FORTE, INC., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 665 de fecha 03 de marzo de 2017, dictada
por la Direccitn de Marcas, ——-==--s=ss=es s et e e e e

Que, en fecha 10 de octubre de 2017 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
'i_nterpuesta_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 06 de abril de 2018, el representante convencional de TEA FORTE, INC. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
B (00 GEITEION O OB, ~omisiwsscweis ssonin Soammisanss s o aamn o maae oa m  Eite

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marea, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de fa Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o gque pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”, . En
consectiencia naha ltugar a 10 Solieitado”. —=ss-rersemmsr s anesrs s ssemsacsmma s e s s en e e nns pe s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Que, la denominacién “TF TEA
FORTE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erroneamente afirma el
Director de Marcas. En efecto, una denominacion es generica, al decir del autor argentino Jorge Otamendi,
cuando “se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en
causa, sino la categoria, la especie o el genero a los que pertenece el objeto” y el mismo autor nos
proporciona los siguientes ejemplos: "Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MAQUINA,
MUEBLE, ASIENTO. *( Ver Jorge Otamend, Derecho de Marcas, Quinta Edicion Actualizada y Ampliada,
Abeledo-Perrot (1995), pAg.72 (...) =r==srreemsrerssrnrmrnmssmmnssnsssn s ra s s n s n e s e s sy s s mn e s m s s e s s me e s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬁtEerEStﬂ. e R ot o e S e i o S o i 13 o et o R R i i ot T i A e e e e o

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “TF TEA FORTE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los productos-de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 665 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 01021/2015, SOLICITADA POR TEA FORTE, INC, —=--+-=--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TF TEA FORTE Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “TF TEA FORTE Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 30 del nomenclador internacional.- ===« see e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “TF TEA FORTE Y ETIQUETA" representa
una creacién lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. — === cmmemm e

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora solicitada con una
tipografia especial, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,---=---==«==s s mmmmm
marca solicitada

|‘i"

Tea forte

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 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 éncontrarse i ert

b

de las prohibiciones de la Ley N® 1304/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucién recurri -‘

Ah



DIRECCION NACIOMAL DE

4 % PROPIEDAD % GOBIERNO vrt. | PARAGUAI
INTELECTUAL QJ PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY

¢
Resolucibn N® = « & e

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 665 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 01021/2015, SOLICITADA POR TEA FORTE, INC. —--------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 665 de fecha 03 de marzo de 2017 dictada por la Direccién de
Marcasg, —--=--mmmm e s s s s s s s sms e Er e EE s Ems s EEmE s m e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", clase 30, Acta N® 01021/2015, solicitada a nombre de TEA FORTE,
INC. cessnstessemnesserssmensasnessansnnsnss

Art, 32 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *“CAPRICE", EXPEDIENTE 1141884,
SOLICITADA POR INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE NUTRICION E.IL. PAPADOPOULOS S.A.------

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolucién Nro. 862 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LIRIORGE, Yo e e e e e e e e —————

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2013 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 862 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por
la Direccibn de Asuntos Marcarios LIGIOB0S, =--reri-mrrmsrroemnn e s et nnn f e me s a e

Que, se observa el envio a Direccion General en fecha | de abril de 2014 donde se concede el recurso
interpuesto, y posteriormente siendo notificada la reconstitucion del expediente al recurrente en fecha 1
e OCTUDIE e 2024, - e

Que, en fecha 19 de febrero de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora, =-=sssssssesmascananaanaas
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird
de pleno derecho Ia caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima aCtUACION ", -=---==----=mmsmmmm e

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacién, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos de] apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacion. ---==-==s==mrermm s

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacién en fecha 29 de octubre de 2013, ----«--sssmmmemsmsmmmmmnmian

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la notificacion de
2da. Instancia sobre la reconstitucion del expediente, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses
establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente,--------==-s=2--

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. ----------===---=---

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la solicitud
de registro de marca CAPRICE, Expediente N® 1141884, clase 30, solicitada por INDUSTRIA DE GALLETAS Y
ARTICULOS DE NUTRICION E.I PAPADOPOULOS S A -~ et et oo ad it baw i s

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca CAPRICE, Expediente Nro.
1141884, clase 30, solicitada por INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE NUIR E.L
PAPADOPOULDS §.A.w==rsssmrsmmssmmmms s e m g oo oo Do

Art. 32 NOTIFIQUESE por cédula, —-----=--s=-enmmemmmmmeeneeeaeae e
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE

OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAPRICE", EXPEDIENTE 1141881, SOLICITADA

POR INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE NUTRICION E.L. PAPADOPOULOS S.A.--=-=--====ssss=menssen
Asuncion, 19 FEB 7007

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra

la Resolucion Nro. 863 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LItiEI0S0S, Ji-mrrersmr s mem e e st e s s st s s e e S e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2013 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 863 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgiosos, -««ssssssssssem e s

Que, se observa el envio a Direccion General en fecha 1 de abril de 2014 donde se concede el recurso
interpuesto, y posteriormente siendo notificada la reconstitucién del expediente al recurrente en fecha 1
de octubre de 2024, «--m e s e e e e s

Que, en fecha 19 de febrero de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora, -----------=--=-=--c=-eeee-
CONSIDERANDO:

Que, e] Art. 56 de la Ley N* 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird

de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima actUACION", --------=-===-==n=nrsemmsm e

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacién, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacion. --------==s=rsmmsmmremrm e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 29 de octubre de 2013, <---eeemmemmmmsmm s

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la notificacion de
2da. Instancia sobre la reconstitucion del expediente, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses
establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente,---------==------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. -----=-=-===-vesxxe

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la solicitud
de registro de marca CAPRICE, Expediente N2 1141881, clase 30, solicitada por INDUSTRIA DE GALLETAS Y
ASCULOS BE MUTRICION BL BAPADOROULOS S A+~ —r-errmresrmrmommermee e

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca CAPRICE, Expediente Nro. 1141881,
clase 30, solicitada por INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE N 4, PAPADOPOULOS S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE por cédula, —--s-m-rsmremseoemsrommma oo e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 145 DE FECH& 09 DE ENERO DE 2024 Y N° 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDLENTE N' 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. sesreepsmanemaas. Pr—

Asuncién, 7 § [ 7098
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ROADGET
BUSINESS PTE. LTD. contra la Resolucion N® 145 de fecha 09 de enero de 2024, dictada por la Direccion de
Mﬂ.r‘:ﬂE. L o e i e Bl e i

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de ROADGET
BUSINESS PTE. LTD,, e interpone Recurso de Reconsideracion y de Apelacion en subsidio en contra de la
Resoluciéon N2 145 de fecha 09 de enero de 2024 dictada por la Direccion de Marcas, —----==ss=sressamsmmaseane

Que, por Resolucion N°® 2136 de fecha 13 de diciembre de 2024, la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion 145 de fecha 09 de enero de 2024, —-+----ccmsmmmmsmmmnmnmcace e ceaeeee

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
APl Or T P a. s s et e e S e e R A A S e S My e R g R s e

Que, en fecha 17 de enero de 2025, el representante convencional de ROADGET BUSINESS PTE. LTD.
exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
enfecha 28 de enerode 2025 ———remrrre s e e e

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
2019-1965358 Denominacion SHEEN Clase 14 Registro 492130 Titular Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (casio
Computer Co. Ltd. [JP]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
B e T T 1 1 | ¢ T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Debe tener en cuenta la Sefiora
Directora que la marca SHEIN es una marca notoria en el mercado .../.. ROADGET BUSINESS PTE. LTD., es la
legitima propietaria de SHEIN, una plataforma de compras en linea fundada en el afio 2012, que ofrece mas
de 20.000 estilos de indumentaria, incluyendo vestidos, tops, trajes de bafio, zapatos, accesorios, entre
otros. La empresa utiliza un sistema de cadena de suministro dgil conocido como "venta minorista en
tiempo real’, lo cual impulsa a su crecimiento de 10.000 empleados que atienden a 150 paises, ofreciendo la
mejor experiencia de compra online, De este modo, para satisfacer la demanda, han creado una cadena de
suministro totalmente digital que entrega productos a los clientes de todo el mundo de manera fluida y
rdpida, utilizando un software propie para realizar un seguimiento de las ventas y comunicarse con sus
fibricas en tiempo real para realizar pedidos en lotes pequefios. Asi, a pesar de no tener tienda fisica
estable, SHEIN fue valorada durante una reciente ronda de financiacion en 100.000 millones de délares. Ha
conseguido este hito en tan séle 10 anos de vida. La ingente cantidad de descuentos de la compania textil
online, que ofrece ropa mucho mds barata que sus competidores, principalmente a mujeres, atrae a
millones de compradoras (sélo en EE. UU, la app de SHEIN tiene siete millones de usuarios activas al mes
/.. Asimismo, el Solicitante presentd la solicitud de registro de la marca SHEIN en Paraguay; Marca §
Clase 18, Solicitud N® 2294803, Fecha de solicitud 01/11/2022; Marca Shein, Clase 25, Solicitud N 2¢
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 145 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 Y N° 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD, —-

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

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 visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comiin, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
B . s o e e e e e e e e o 83 i o o o e B A

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
BT TR e s o s et s 5 Ao o e S e R

SHEIN Y ETIQUETA (solicitada), y
SHEEN (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
IMPresion visual muy diferene, =« s sees o e e

Que, al verificar la base de datos de la Institucion, se verifica que las solicitudes de la marca “SHEIN Y
ETIQUETA” mencionadas en el escrito de fundamentacion del recurso a la fecha ya fueron concedidos, es
asi que la firma solicitante ya posee los siguientes registros de su marca “SHEIN Y ETIQUETA": Registro Nro.
585220 en la clase 35 para los Servicios de venta al por menor de ropa, calzade y accesorios de moda;
servicios de venta al por menor en linea de ropa, calzado y accesorios de moda: consultoria sobre ropa,
calzado y accesorios de moda; asesoramiento e informacion comercial sobre ropa, calzado y accesorios de
moda; Registro Nro. 585221 en la clase 25 para Prendas de vestir, a saber, camisas, camisetas, vestidos,
blusas, faldas, pantalones, jerseys, jerseys con capucha, sudaderas con capucha, cirdigans, trajes, trajes de
vestir, trajes de senora, abrigos, chaquetas, chalecos, ropa interior, lencerfa, vaqueros, pantalones, trajes de
bario, mallas, polainas, cuellos, bufandas, medias, cinturones; sombreros y gorras; Registro Nro. 585222 en la
clase 18 para Bolsos; asas de maleta/ asas de valija, billeteras, carteras de bolsillo, mochilas, bolsos de mano,
bailes de viaje, estuches para llaves, bolsos de deporte*paraguas; imitaciones de cuero; carteras;
monederos; mochilas; maletas; bolsas de playa; bolsas de deporte para todo uso; bolsas para libros;
maletines de viaje de cuero; bolsas para la compra, a saber, bolsa para la compra de cuero, bolsa para la
compra de textil; bolsas para kits de viaje, a saber, maletines de viaje vendidos; bolsas de cuerda para la
compra, Registro Nro. 603429 en la clase 42 para los Servicios de Disefio de vestimenta; Disefio de
indumentaria; Disefio de artes grificas; Disefio industrial: Consultoria en tecnologia de la informacién (TI);
Disenio de embalajes; Consultoria en disefio de sitios web; Investigacion cosmética; Programacién de
computadoras; Disefio de software informatico; Consultoria en disefio y desarrollo de hardware
informatico; Andlisis de sistemas informaéticos; Disefio de sistemas informaticos; Creacién, mantenimiento
y alojamiento de sitios web de terceros; Suministro de motores de bisqueda para Internét; Creacjé
disefio de indices de informacion basados en sitios web para terceros [servicios de tecnologias \de .
informacion]. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el deLI'" r
solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominacion y etiqueta de autos, la misma Rextenece
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 145 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 Y N® 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. — e A

una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra
version de una marca qUEe ya 18 PErtenece, —-=--=r==mrsmrmrms s

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “SHEEN" registrada para la clase 14, comprende: “Todos los articulos de Ia clase 14,
comprendiendose entre ellos metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados
(excetpo cuchilleria, tenedores y cucharas), joyeria, piedras preciosas, relajeria y otros instrumentos
cronométricos”; mientras que la marca en tramite de registro “SHEIN Y ETIQUETA" solicita la cobertura
para los productos de la clase 14; “Articulos de joyeria, bisuteria, collares, dijes, anillos, sortijas, pendientes,
aretes; pulseras, cierres [broches] para joyeria, cadenas [joyeria]: piezas y accesorios para lo anterior”. Si
bien es cierto que las marcas se encuentran depositadas en la misma clase, esta Direccion considera
importante mencionar que la marca solicitada "SHEIN Y ETIQUETA" se encuentra concedida en la clase 35
para distinguir servicios relacionados a los productos que pretende amparar con la presente solicitud:
“Servicios de venta al por menor de [...| accesorios de moda; servicios de venta al por menor en linea de |[...]
accesorios de moda; consultoria sobre [...] accesorios de moda; asesoramiento e informacion comercial
sobre [...] accesorios de moda.” Como se puede observar de la cobertura sefialada, el solicitante ya posee
derechos adquiridos sobre la marca solicitada para servicios relacionados a los productos de la clase 14
sobre los que pretende la proteccion, — ===« e e e

Que, esta Direccion considera importante traer a colacion que la marca solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconoceri la marca “SHEIN Y
ETIQUETA", y la distinguira de la marca base de rechazo. De las instrumentales agregadas a autos se verifica
el registro extranjero en la misma clase, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte
de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro pais. -

Que, adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta que combina una tipografia original, que
le aporta distintividad a nivel grafico, como se puede observar a continuacién. Esta etiqueta también forma
parte de los registros nacionales mencionados en parrafos mas arriba; —--=--essessine

marca solicitada

SHEIN

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

corresponde revocar la resolucion recurrida. -=--ss=sssmresre e e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N” 145 de fecha 09 de enero de 2024 y N° 2 de

diciembre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas, ---==--==-sssemeezee - S0T feeene
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 145 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 Y N 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N* 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. ——+---csssssssessomsmssseaammaameammannsessnssnsansesnmanssannesan

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “SHEIN Y

ETIQUETA", clase 14, Acta N° 94804/2022 solicitada a nﬂmbre de ROADGET BUSINESS
1y L ) i 3 e e S SR e e e L

Art. 32 NOTIFIQUESE.-----++-+=====+s=msamsessessmsrmn o cmesene Ty NSRS AR, -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 647 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°® 02773/2020, SOLICITADO POR SHENZHEN SONOFF
TECHNOLOGIES 00, LT, ———rsmmmntssmmmtisescasrisssssssusnnavsrmasissasosiossnnas

.

Asuncién.? E |

- alalsl
L} ks

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SHENZHEN
SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD,, contra la Resolucion N° 647 de fecha 01 de abril de 2025, dictada por la
DRl che Martas, ;= smen s e e e e B i S i S S g b i e e i SR

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril se presenta el representante convencional de SHENZHEN SONOFF
TECHNOLOGIES CO., LTD e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 647 de fecha 01 de
abril de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, =-===ss==sssssssemssmsssammsssnssnmesrnnsesssssnrse s e s

Que, por proveido de fecha 12 de junio de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de junio de 2025. Por providencia de fecha 26 de junio de 2025 esta
Direccién llama Autos para ReSOIVer, -« «--=sessmsasm e e s st s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2014-1401938,
Denominacion SONOS, Clase 9, Registro 492417, Titular Sonos, Inc. [US]. Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre fos consumidores.-, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..)La
marca SONOFF, propiedad de mi mandante Shenzhen SONOFF Technologies Co., Ltd,, tiene un nombre
que refleja su enfoque en la automatizacion del hogar inteligente. “Sonoff* es una marca de fantasia, que
resulta de la combinacién de las palabras inglesas “Smart On-Off, que aluden a la capacidad de sus
dispositivos para controlar de manera inteligente el encendido y apagado de aparatos eléctricos™ ../..
todavia podemos comparar los productos que las marcas contrapuestas comercializan y, conceptialmente,
ambas marcas no transmiten un mismo mensaje ni remiten a una misma idea, ni en su forma ni en su
contenido. Mientras que SONOFF se especializa en dispositivos inteligentes para el hogar, especialmente
conocidos por sus interruptores Wifi que permiten automatizar y controlar electrodomésticos de forma
remaota, SONOS se enfoca exclusivamente en el desarrollo de sistemas de audio premium como altavoces
inteligentes y sistemas de sonido envolvente. No existe, por tanto, una coincidencia en la naturaleza,

término “SONOFF" no solo esta asociado con la marca solicitante, sino que también constituye el nombre
comercial de mi mandante: SHENZHEN SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.(...)====rrs==rsrrsmmmsmnsmmnnccaaneens

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

“ : "-

h o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 647 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA®, CLASE 9, EXPEDIENTE N® 02773/2020, SDLICI'I‘ADO POR SHENZHEN SONOFF
B L L o T B B e T ————

sonoridad final, cumple un rol relevante, diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge
Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o partfculas comunes cuando no
constituyen por si mismos el SIgno distin Ve, "= -smmmm e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademés en su conjunto, deben ser tenidas en
CUeNta |28 CODIUIAS. mmees s e e s s ae s e

Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa

magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-------r-====sssssensaasreeenes
SONOFF y etiqueta (solicitada), y
SONOS (base de rechazo)

Igualmente, al pronunciarlas suenan diferente, no dejan la misma impresion fonética. En cuanto al
plano conceptual, la marca salicita utiliza en su denominacién la union de elementos que hacen referencia
al encendido y apagado. —----rrmmmrrmm e e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta compuesta por la denominacion en tipografia especial
con la figura de ondas que inician en la parte superior de la “S", esta figura de las ondas son cominmente
utilizadas en referencia a la conectividad por redes inalambricas y hacen referencia directa a los productos
que la marca solicitada pretende identificar; aportando este elemento cierta distintividad a la marca, —-------

marca solicitada

5}))
Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no

necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual MUy diferente, === - ==

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "SONOQS" registrada para la ¢lase 9 comprende: "Altavoces de audio; altavoces:
altavoces inalimbricos interiores y exteriores; altavoces de gama media; altavoces de sonido envolvente;
amplificadores de audio; receptores de audio; altavoces de agudos; repetidores de audio; barras de sonido;
recintos acusticos; estéreos; equipos de musica inalimbricos; reproductores de mp3; reproductores de
mp4; reproductores digitales de audio; reproductores de contenidos multimedia; sistemas de audio;
sistemas digitales de musica; sistemas para home theater; sistemas de entretenimiento para el hogar;
sistemas inalimbricos de medios digitales; concentradores de medios digitales; receptores de medios
digitales; sistemas de sonido envolvente; equipo de audio y componentes de audio; equipos informaticos;
extensores inaldmbricos de red, repetidores inalimbricos de red: programas de computadgras;
equipamientos informaticos, aparatos y programas para reproducir, organizar, transmitir, recibir, ye
descargar, entregar, grabar”: mientras que la marca en tramite de registro “SONOFF” solidita la 'T-*i -
para los productos especificos de la clase 9 “Todos los productos comprendidos en la Clase 9N ML)
como ser: circuitos impresos; tarjetas de circuitos impresos; conmutadores; conectores [e,-'ecmc; ngﬂb -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 647 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 02773/2020, SOLICITADO POR SHENZHEN SONOFF
TECHNOLOGIES CO., LTD, —+--==---n=sszzrresazes e i A -

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SONOFF Y ETIQUETA, clase 9, Acta N® 02773/2020, solicitada a nombre de
SHENZHEN SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.---

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. -------+=-esmereemermmes s S et e



DIRECCION NACIONAL DE

+ 3 PROPIEDAD % GOBIERNO or1 | PARAGUAI
EﬂEE;ECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucion N°_ % W 0 O 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 647 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 02773/2020, SOLICITADO POR SHENZHEN SONOFF
TECHMOLOGIES T, ETID; — - rwmomisseiomsisssibrsmsiie s aidad s on s e s i it sk i b i

de empalme [electricidad] / cajas de conexidn; aparatos eléctricos de control / aparatos eléctricos de
regulacion; interruptores / peras eléctricas [interruptores]; disyuntores / cortacircuitos; empalmes
eléctricos / acoplamientos eléctricos; temponizadores que no sean articulos de relojeria; reguladores de luz
eléctricos / variadores de Juz eléctricos; bornes de presion [electricidad]; adaptadores eléctricos; aparatos
de control remoto; aparatos electrodinamicos para el control remoto de senales; aparatos de radio /
aparatos de T.5.H.relojes inteligentes; tarjetas de circuitos integrados / tarjetas inteligentes; tomacorrientes,
enchufes y otros contactos eléctricos [conexiones eléctricas], ——--«-«-=ssessmms s

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. Si bien las marcas comparten la misma clase
del nomenclador, ambas se encuentran limitadas a los productos mencionados precedentemente, que son
claramente distinguibles entre sl «--eemeemer s

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio™ que: "Para
apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, lg impresion general v los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte elementos en comiin, no necesariamente causaran
confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan
una impresion diferente a nivel visual, fonético y conceptual, que aleja toda posibilidad de que exista una
confusion entre dichas MArCas, — - se e s e

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “SONOFF Y
ETIQUETA", constituye a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, SHENZHEN SONOFF
TECHNOLOGIES CO., LTD,, es decir, que la marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la
firma propietaria. A ese respecto, se senala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso piblico. En ese sentido,
estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no
podria existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre
i

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 647 de fecha 01 de abril de 2025 dlctada pDr la Direcci6n
de Marcas. - e e e )

'"BREUER M, Pedro C, Tratado de marcas de fibrica y de comercio. Editorial Robins, Buenos Aires. 1946,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 574 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL
CHINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 02592/2018, SOLICITADA POR ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
"OLA"SA. . SO - A

s B

Asuncion, 7 7 Ftb vl

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ORIENTAL
INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.LA." S.A. contra la Resolucion N° 574 de fecha 25 de junio de 2019, dictada por
la Direccion de Marcas, ¥ —=sssss s s e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de ORIENTAL
INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.LA." S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N¢
574 de fecha 25 de junio de 2019, dictada por la Direccion de Marcas. -------------- e

Que, en fecha 05 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L g T R Tt

Que, en fecha 09 de mayo de 2025 el representante convencional de ORIENTAL INDUSTRIA
ALIMENTICIA "0O.LA." 8.A. expreso agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 16 de mayo de 2025, ---=+remmrrmmmrmmerme et et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que Ja misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *Art. 2 inc. a) ... Aquellos signos que puedan inducir
al engano o confusion respecto de la procedencia.” En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)” —------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)la marca solicitada, "ORIENTAL
CHINO", es un signo que posee suficiente distintividad y claridad conceptual, siendo ficilmente
reconocible por el consumidor. Su configuracion verbal y conceptual no induce a error respecto del origen
geogrifico, ya que no se trata de una indicacion de procedencia en sentido estricto, sino de una marca de
fantasia o evocativa con fines identificatorios y comerciales El término “ORIENTAL" tiene una funcion clave
en la marca ya que es el elemento distintivo principal. La marca "ORIENTAL CHINO™ no pretende ser un
nombre descriptivo de origen, sino una marca evocativa que apela a una imagen general relacionada con el
oriente o estilo asiatico, sin hacer referencia directa a la procedencia de un producto. Asi, el consumidar
entenderd que la marca tiene una identidad participar vinculada con el concepto de *oriental”, pero no con
la procedencia estricta de China ../.. A tal forma de demostrar que la palabra Chino es comiinmente
utifizado en diversos sectores, adjuntamos un cuadro con registros concedidos por la DINAPI que
contienen dicho término: ../.. Clase 35, EL PALACIO CHINO ../.. Clase 35, CHINO-LA FUSION ORIENTAL
vl Clase 43, CHINO-LA FUSION ORIENTAL, .../... Clase 35 RESTAURANT CHINO PARAISO .../.. Clase 43,
RESTAURANT CHINO PARAISO .../.. Cabe agregar que, mi mandante ya cuenta con registros concedidos en
Paraguay en distintas clases que incluyen el término "ORIENTAL" tal como se muestra en el cuadro de
abajo, lo que confirma que dicha denominacién ha sido considerada previamente distintiva y registrable
por la misma autoridad marcaria. .../.. ORIENTAL CHAUFA, Clase 30, N* de Registro 489529; ORIENTAL DE
IDEAS ORIENTAL 5.C.C., Clase 30, N° de registro 483002; OIA ORIENTAL, Clase 32, N° de registro 571260;
OIA ORIENTAL, Clase 5, N*® de registro 600572; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL, Clase 29, N° de registro
506390; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL, Clase 30, N° de registro 506391 .../... Es relevarite destacar quese
término “ORIENTAL" no solo estd asociado con la marca solicitante, sino que i‘am{:e{én constiuye el ng

comercial de mi mandante: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.LA." SA(..) =S
i '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 574 DE FECHA 25 DEE_]:IEJNICI DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ORIENTAL
CHINO*, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 02592/2018, SOLICITADA POR ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA

B0 3 17—

Que, la marca solicitada fue rechazada por el A-quo en razén a lo dispuesto en el Articulo 2 inciso a)
de la Ley 1294/98 De Marcas, que dispone, especificamente respecto a: “No podrin registrarse como
marcas: a) los signos o medios distintivos ../.. y aquellos que pudieren inducir a engano o confusion
respecto a la procedencia ../.. de Jos productos o servicios de que se trate(...)". —=-=----=-===-sssmsmsmseoaaaaes

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEBIPUIBSED, === rm e rmmem s e e e eere s eesareetteatesessn s ses s se et

En ese sentido, al realizar el estudio de la denominacion cuyo registro se solicita “ORIENTAL CHINO"®
para identificar todos los productos de la clase 30, que comprende principalmente los productos
alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en
conserva para su consumo, asi como Jos aditivos para realzar el sabor de los alimentos', esta Direccion
considera que la misma no inducira a error al sector del piblico consumidor pertinente respecto al origen
o procedencia de los mismos, el consumidor promedio podra identificar que el producto identificado
pretende dar una idea respecto al tipo de alimento o sector gastronomico, en el caso que nos ocupa el
sector gastronomico de los paises orientales, en el cual predomina la utilizacion de arroz, fideo, verduras,
DIEBERAG —meomsssanamfossaiens sttt e e o e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "ORIENTAL CHINO" representa una
creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
T TP i 5o R e B B e

(Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
¢l mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como descriptiva o alusiva de la procedencia u origen del producto. ---------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el gue 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 0 Carat e sliCas. - s s
Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “ORIENTAL CHINO",

constituye a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA

"0.LA." S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma

propietaria. A ese respecto, se sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En esesentido,

podria existir mala fe por parte de la misma, —--<-=--==csseesmmm e 7 o]

e
o

' Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual (2025). Clasificacion de Niza. N ':'r
Itips hwwve dinaplgoy. pyiporalviipropiedad-in alimercasicasficacionniza?stage=5iage s o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 574 DE FECHA 25 DETUNIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTAL
CHINO?, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 02592/2018, SOLICITADA POR ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
o I T ———— S ———

Que, de igual manera, es importante destacar que en la base de datos del sistema informatico de la
Institucién se verifican los registros nacionales alegados por el recurrente y que poseen en su
denominacion el vocablo ORIENTAL, en diversas clases, incluida la clase 30: ORIENTAL CHAUFA, Registro
N® 489529 en la clase 30; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL S.C.C., Registrao N° 483002 en la clase 30; OlIA
ORIENTAL, Registro N° 571260 en la clase 32; OLA ORIENTAL, Registro N® 600572 en la clase 5; ORIENTAL
DE IDEAS ORIENTAL, Registro N® 506390 en la clase 29; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL, Registro N*
506391 en la clase 30. Extremo gue demuestra que el solicitante ya posee derechos adquiridos con la
denominacién ORIENTAL, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccitn de otra
version de una marca que ya le pertenece hace Varios anos, ——-ss essceesmm e e

Que, igualmente, se verifican en Ja base de datos del sistema informatico de la Institucion que existen
registros de marcas en diversas clases que utilizan el vocablo CHINO como parte de su denominacion:
CHINO-LA FUSION ORIENTAL, Registro N° 534323 en la clase 43; CHINO-LA FUSION ORIENTAL, Registro
N® 534324 en la clase 35; RESTAURANT CHINO PARAISO Registro N 521149 en la clase 35; CHINO'S, Registro
N® 509473 en la clase 25; RESTAURANT CHINO PARAISO Registro N°® 493138 en la clase 43, En ese sentido, la
Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de
Objetividad: “Las autoridades administrativas deberdn actuar sin ninguna discriminacién hacia los
administrados, tanto en la substanciacién del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..”, esta dependencia considera que
la marca solicitada también podra coexistir en el mercado sin inducir al consumidor pertinente en error o
confusion respecto a la procedencia u origen de sus productos. —---=-=-msssmmmmmmm e

Que, esta Direccion estima que el piblico consumidor del sector gastronémico podra apreciar que la
presente solicitud evoca ciertas caracteristicas referentes a los productos alimenticios que pretende
identificar, —=---===scsccccrsaunasasasnssnsasmsnsmcnsamnsanmsanssmmsssneranmssss e m s E R AT RSN R T

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 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 recurridas -----------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 574 de fecha 25 de | ]unm de 2019 dictada por la Direccion de
MaArcas, =—=sssmsssasrssssssassssassssnrsamssssrrnsnssresa e s m rErrEsmsssEEETEEETEEmsEEEEEEETEEEEE

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ORIENTAL CHINO", clase 30, Acta N® D2592/2018, solicitada a nombre de ORIENTAL
INDUSTRIA ALIMENTICIA"OLA" S A, ——------

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ---+-+=rremmmrrmmeeremre oo fmmgs oo el g A e
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 413 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 Y N® 576
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONAMORE Y ETIQUETA", CLASE 25 EXPEDIENTE N°®
108453/2022, SOLICITADO POR MARCIA ANTONELLA COLUCHI AGUAYO. e e

Asunciﬁn.i ? i- i'-lﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARCIA
ANTONELLA COLUCHI AGUAYO contra la Resolucidn N® 413 de 16 de febrero de 2024, dictada por la

Direcciin de Marcas, y; =========rssssssssmmsssnns s snrsnn s e s se s e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de MARCIA
ANTONELLA COLUCHI AGUAYO e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en
contra de la Resolucion N° 413 de 16 de febrero de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, -----es-eeveeaeeees

Que, por Resolucion N* 576 de fecha 20 de marzo de 2025, la Direccién de Marcas confirmo en todas
sus partes la Resolucién N® 413 de 16 de febrero de 2024, —-—-~---roommmmmmmimm e

Que, en fecha 21 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
inter-puestu_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 25 de julio de 2025, el representante convencional de MARCIA ANTONELLA COLUCHI
AGUAYO expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresidn de agravios y llama autos para
resolver en fechi 01 de aostn dB 202S; ~ s i e e e i e s e it e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2017-1722838
Denominacién: CONAMORE, Clase 25, Registro 463253, Titular: Zhejiang Kaida Imp.&exp.trade Co.,itd [CN].
Comentario;: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre fos consumidores, por lo que de
conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitadp. ™«-«==sssessersmmrsmssmmenssae e ssess e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(..) EN
PRIMER LUGAR, mi representada se siente agraviada contra dichas resoluciones ya que considera que al
analizar ambas marcas se evidencia que el criterio utilizado no reiine los presupuestos del Art. 6 de la Ley
1294/98, porque si bien ambas denominaciones cuentan con ciertos caracteres en comiin y se encuentran
en la misma clase, ESTAMOS HABLANDO DE PRODUCTOS TOTALMENTE DISTINTOS QUE MAL PODRIAN
PRESTARSE A UNA CONFUSION AL PUBLICO ../.. aqui estamos ante una marca que JAMAS PODRIA
CONFUNDIRSE, yva que son claramente distinguibles, por los mismos productos que venden en el mercado,
Jjamds se podria confundir, porque los productos que mi mandante pretende proteger VAN DIRIGIDOS A
LA MUJER, mientras que la marca registra, VA DIRIGIDA A DEPORTISTAS ../.. Como se puede dilucidar,

con la marca solicitada por mi representada, la misma solicita la proteccion de varios productos propios de
la mujer como ser prendas de vestir, carteras, bolsos, zapatos para la mujer ¥ accesorios ¢ general,
mientras que la marca registrada solo se limité a solicitar como producte” a ser pyo reg;dn zdgatos,
comprendidos en la clase 25, siendo esta una casa de venta de productos deparhms.
deportivo estd muy lejos de ser confundide con un calzado de mujer (...)"---h==-------3




DIRECCHIN NACIONAL DE

(1,,} PROPIEDAD 4% GOBIERNO v | PARAGUALI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucion N°_ % % 00 ; /

ill..

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 413 DE FECHA 16 DE FEBERERO DE 2024 Y N° 576
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONAMORE Y ETIQUETA", CLASE 25, E’KFEDLENI'E N*®
108453/2022, SOLICITADO POR MARCIA ANTONELLA COLUCHI AGUAYO.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
JI'ItE' rpuestu‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como el derecho a constituir UNA MaRCa. «==--«s e mmm s e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. --«--«=ssssmrmmsm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “CONAMORE
Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca “CONAMORE Y ETIQUETA", se evidencia que la marca
base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la
denominacion solicitada “CONAMORE" es idéntica a la marca registrada “CONAMORE", como se puede
APTeCIar @ CONtIMUACTON, — === e et e e e s e s e s st st et e

CONAMORE (solicitada)
CONAMORE (marca base de rechazo)

Que, esta igualdad denominativa trae aparejado que la pronunciacién de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe identidad fonética, — ===

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “CONAMORE Y
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo, De la contrastacién de las
denominaciones en su conjunto se verifica que no existen elementos diferenciadores entre si, y que de las
semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion auditiva que generan
ambas podria causar confusion en el piiblico consumidor. -« e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 25. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis relativo a la
cobertura de productos, vemos que la solicitante “CONAMORE Y ETIQUETA" pretende cubrir los
productos: “prendas de vestir para la mujer, carteras, bolsos, zapatos, bisuteria y accesorios en general”
comprendidos en la clase 25, mientras que la marca base de rechazo “CONAMORE Y ETIQUETA" con
registro N* 463253 cubre los productos: “Zapatos”comprendidos en la clase 25, —---==-smmmmremmemmmmeneeaceaes

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “La doble identidad ocurre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otio. titula
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los pmdm:rﬂs?:)
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las ;
marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos par esas mart

i
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 413 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 Y N° 576
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONAMORE Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N°
108453/2022, SOLICITADO POR MARCIA ANTONELLA COLUCHI AGUAYOQ., —--=+--s=-zsssrssmmsamresmmemrensesas

algunos de los productos o servicios especificados son idéntices.” En el caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintivo: Jas denominaciones son idénticas; en cuanto a la cobertura: la marca anterior
ampara: Zapatos y la marca solicitada: “prendas de vestir para la mujer, carteras, bolsos, zapatos, bisuteria y

ACCESOrIOS el genemf"l el el e G s o ki o e e i i o bl i el b b e o il

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores y que identifican productos distintos, 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 si existe posibilidad de
confusion entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de la marca “CONAMORE Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de
rechazo “CONAMORE Y ETIQUETA®, con la cual presenta mis semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.-=-----====ssssesamemermramananencceeeens

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 v 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 PROFIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 413 de fecha 16 de febrero de 2024 y N® 576 de
fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas. ----------=semzomeeeeees

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “CONAMORE Y
ETIQUETA", clase 25, Acta N° 108453/2022, solicitada a nombre de MARCIA
ANTONELLA COLUCHI AGUAYO.

Art. 32 NOTIFIQUESE. -----=--==s=smmsmmmmsmmse e e oo

! Direccwin Nacional de Propiedsed Intelectusl. (20257 Dirratroer pora of Excamen de Marcas me Pansgan
hirps /S dinapi g S peartal v ) prepiedal mlusonal Sreas . scU e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1399 DE FECPM 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIVERS Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N® 62844/2022, SOLICITADO POR JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ. —-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JUAN GABRIEL
RIOS MARTINEZ contra la Resolucion N° 1399 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccion de
Marcas, e R e e e e e S o El A e e S

RESULTA: 7 ] FEB 2078

Que, en fecha 04 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de JUAN GABRIEL RIOS
MARTINEZ e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 1399 de fecha 30 de agosto de
2023, dictada poria Direccitn de Marcas; —=«-—r=rermssr s am s aen s s s ms s mn s s s e

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L s e

Que, en fecha 18 de julio de 2024, el representante convencional de JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 22 de Julio de 2024, —«xeesrmmemmmn s s e S e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2016-1651099
Denominacidn: RIVER SPORT, Clase 18, Registro 461837, Titular: Societal S.a. [PA]: Expediente: 2016-1651103
Denominacion: RIVER SPORT, Clase 25, Registro 462344, Titular: Societal 5.a. [PA]. Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase y clase relacionada, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad
al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado, ™=« e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (... JEn
primer lugar, durante el plazo de sesenta dias habiles fijados por la ley a partir de la publicacion por tres
dias consecutivos en un diario de gran circulacion, no ha surgido oposicién alguna por parte de terceros
... En segundo lugar, podemos percatarnos que la denominacion que deseo registrar es una marca
expresada en idioma inglés, que en su traduccion al espariol significa “RIOS", lo cual no solo es el
significado de mi apellido traducido, sino que ademas guarda sus diferencias con la denominacion “RIVER
SPORT" o deportes de rio, en espariol. Es asi que no solo encontramos una diferencia en lo que respecta a
lo denominative y sus significados, sino que ademas mi solicitud de marca mixta si posee un disefio original
e innovador que la caracteriza e individualiza ante tercerosy... ) === -=amsa e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jntEI’PUEStﬂ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

restﬁtciunes para el reglstr::- de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hura de considerar la

como el derecho a constituir una marca. e ittt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1399 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA RIVERS Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 62844/2022, SOLICITADO POR JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ. -

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. «-«-«-=semm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *RIVER
SPORT" y la solicitud de registro de la marca “RIVERS Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del
rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominacion
solicitada “RIVERS" es muy semejante a la marca registrada “RIVER SPORT", como se puede apreciar a
L ot L

RIVERS (solicitada)
RIVER SPORT (marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciacion de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en la marca base de
rechazo es “RIVER", que es el término en comin con la solicitada en autos. Por ello, al visualizarlas o
pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud. «=---==-=ssssmmmmmmeaecanaae

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “RIVERS Y
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo, De la contrastacién de las
denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre si, y
que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresién auditiva que
generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.-«----s=ms el

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 25. lgualmente, la marca base del rechazo también se encuentra registrada en la clase 18 del
nomenclador oficial, En ese sentido, contribuye hacer mencion de lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley
1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos
0 servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de
asociacion con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis
relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante “RIVERS Y ETIQUETA" pretende cubrir todos
los productos de la glase 25 del nomenclador internacional, la clase 25 comprende principalmente las
prendas de vestir, el calzado y los articulos de sombrereria para personas.; mientras que la marca base de
rechazo “RIVER SPORT" con registros N° 462344 y 461837 cubre los productos: “Indumentaria deportiva”
comprendido en la clase 25; y “Bolsas de campamento” comprendidas en la clase 18, respectivamente, —----

De igual manera, conviene traer a colacion lo senalado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algiin grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basari en el principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los preduct
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector perge
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepeifig erra
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los L i

! Direccidn Nacional de Propledad Intelectual (2025) Clasificacion de Miza, 12 edicidn, versidn 2025, CLASIFICACION DE NIZA - 12 edicion,
vergion 2035 Observaciones generales
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1399 DE FECHJ"L 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RIVERS Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 62844/2022, SOLICITADO POR JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ. —-

dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
VINCUIO & Fealifad D10 @b T e e s ot e e e et e et Satt mas e Rt i b i e e e a

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “RIVERS Y
ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo “RIVER SPORT", con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias, méaxime considerando la naturaleza de los productos por ambas
comercializadas, == =rerrrmmsmrmmmmrmrrr s A TR

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1399 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la
Direccitin de Marcas, «---«s-ssoeeme s e s s st s e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “RIVERS Y ETIQUETA”",
clase 25, Acta N® 62844/2022, solicitada a nombre de JUAN GABRIEL RIOS

' Direccwim Nacwmal de Propicdad [niclecwaal, (2025) Dinvteives o of Escrsen o Mirroer o Parimoiy
bt fwsealioagl v piweal e 3 g piedael indusenal fmarcts Clinactces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2000 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAN Y
ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 29622/2024, A NOMBRE DE MAN MARKEN GMBH, —+---=--==+-- —_

e amp
||"_ﬂ i U

Asuncion, ] 1

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MAN
MARKEN GMBH en contra de la Resolucion N°® 2000 de fecha 26 de julio de 2025 dictada por la Direccién
dc Marcasl '}.l: .......................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de MAN
MARKEN GMBH e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 2000 de fecha 26 de julio
de 2025 dictada por la Direccion de Marcas.--«s=sssessseresssesermmsmemssssrermnan s e senoc e e censann s sa s s s e

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacjén intf-rpuest(]‘_...___.--.--........."------.---_______________.____.________.___.__-.aaa“............-"---..-.-.-----------

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 el representante convencional de MAN MARKEN GMBH expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de octubre de 2025, — -« mmsmmmm s e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N* 2000 de fecha 26 de julio de 2025 considera: *(..) Que, habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
2016-1645634, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 431597, Titular Mann+hummel Gmbh [DEJ;
2016-1668305, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 434402, Titular Mann+hummel Gmbh [DEJ;
2017-1701833, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 438563, Titular Mann+hummel Gmbh [DEJ;
2019-19101642, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 503202 Titular Mann+hummel Gmbh [DEJ;
2020-2017516, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 530828, Titular Mann+hummel Gmbh [DE].
Comentario; Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, PDJ" lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” --«-===--==s=sssssssrmsmmmmnnss

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )Que, un punto importante a
destacar es que mi representada, la firma MAN Marken GmbH, ha llegado a un acuerdo con la titular de la
marca base del presente rechazo, la firma MANN + HUMMEL GMBH, con la cual estdn llevando adelante la
firma de una Carta de Consentimiento de Marcas, documento en el cual hace expresa mencion del
consentimiento otorgado a favor de mi comitente, para que el mismo solicite y obtenga el registro de la
marca "MAN" y etiqueta en la clase 07 ../.. Cabe resaltar que la marca "MAN" y etiqueta, es no solamente el
signo marcario de mi representada, la firma MAN Marken GmbH, sino también forma parte esencial de su
NOMBRE COMERCIAL .../.. Ademds, también es importante mencionar que esta Administracién ya ha
concedido a favor de mi mandante el Registro No. 604.333 de fecha 07 de abril de 2025, para la misma marca
WEAN" y.etigueta,en fa clase O ()" —=——r-rrremermemeesecessemromnaemnes s esssaressanerasese s ees e e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sabre la procedencia o no del recurso interpuesto.---------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el andlisis de las dogdmentaciopes
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrifo de Presenfar
Documento de fecha 12 de diciembre de 2025 la “CARTA DE CONSENTIMIENTO",
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2000 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAN Y
ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 29622/2024, A NOMBRE DE MAN MARKEN GMBH, —---=---===-- —_

firma MANN+HUMMEL GmbH (. )titular de los Registros Nos. 530.828, 503.202, 431.597, 434.402 y 438.563,
de la marca "MANN FILTER" y etiqueta, todas en la clase internacional 07, en Paraguay, por este medio
otorgo un consentimiento para que la firma MAN Marken GmbH, domiciliada en Dachauer Strasse 667
80995 Munich, Alemania, solicite y obtenga el registro de la marca "MAN"y etiqueta, Actas Nos. 29615/2024
y 29622/2024, en las clases 07 y 35, en Paraguay, en base a la coexistencia pacifica existente entre ambas
marcas de manera internacional dentro del rubro, a fin de que pueda coexistir con los Registros Nros.
530.828, 503.202, 431.597, 434,402 y 438,563 de la marca "MANN FILTER" y etiqueta, todos ellos en la Clase 07,
en Pamgua}.- {...}“ ..................................................................................................................

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado v traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----===---===-=----

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

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca "MAN" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N® 1294/98, habiéndose
demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han
arribado las firmas titulares; esta Direccién considera que existen suficientes argumentos para revocar la
reSOlUCION T@CUITILA, ==« mmmm e et e e e e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 2000 de fecha 26 de julio de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas, «««----ees s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "MAN",
clase 07, Expediente. N° 296222024, solicitada a no

Art. 3¢ NOTIFIQUESE: <<=iessisstiunimioiantaia i gl st
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RACECAN", EXPEDIENTE 936673,
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Asuncion, 7 [ FFB 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 48 de fecha 9 de marzo de 2012, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Litigiﬂgg& e S —————

RESULTA:

Que, en fecha 28 de marzo de 2012 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 48 de fecha 9 de marzo de 2012, dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=«-----x--sssem oo

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 5 de octubre de 2012, - -e-<eesemmmeo oo

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria, ==--======sssemcceeacmmanae .

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producira
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima aCtUACIGN", ===+-====== === 2o mm e

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacion. «----------osomrmemem e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la ultima actuacién del recurrente ha sido la

interposicion del recurso de rebeldia en fecha 12 de octubre de 2015, -------=--==msrmrmmmmeeme e ccaeans

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisién de la
providencia que autoriza a acusar la rebeldia llamandose a autos para resolver en fecha 12 de octubre de
2015, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie
impulso procesal por parte del recurTente, === s

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho, ---==---=s-==ceeeee

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en
la solicitud de registro de marca RACECAN, Expediente N2 936673, clase 5, solicitada
por CECILIO PERALTA ZARZA.

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud d

Art. 32 NOTIFIQUESE por cédula, --===-===s==sssssmmmmesmmseaees e e e f




