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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 47 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“EVENTO TRANSGENICO DE S0OJA MONBT751", EXPEDIENTE N® 25315, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL
2014, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LCC.

Asunciin, 2 1 FEB 2025

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY, LCC., contra la Resolucién N 47 de fecha 01 de febrero del 2022, dictada
por la Direccidn de Patentes, y; - L L L

RESULTA:

Que, en fecha 04 de marzo del 2022 se presenta el representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY, LCC,, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucian N2 47 de
fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la Direccién de Patentes.----—----ssrrsmarrsmesmmmass e sanaas

Que, en fecha 22 de marzo del 2022, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al superior. —--------smrmmm s

Que, en fecha 20 de febrero del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 16 de abril del 2024
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitié el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
BT AWING, 511+t emranisi i b i e e A4 e e R S e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurnda reza: * (..)" Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N* 10/2022 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de
Mesa de Entrada N° 21106719 de fecha 01/12/2021, no ha salvado las objeciones senaladas en la Vista de
Fondo NI DP-DEF N® 280/2021 de fecha 07/09/2021, y en base a los antecedentes encontrados y las
nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N® 25315/2014, desde el punto de
vista técnico del examinador. NO CUMPLE con lo dispuesto en los articulos 3°, 5° 8° y 17° de la Ley
1630/00 “De Patentes de INVenciones . ) «---- e st

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: ¥..) En respuesta a las
objeciones planteadas, se eliminaron las renindicaciones 2-3 v 5-16 y se enmendaron las
reivindicaciones | y 4. () Las reivindicaciones 5-7 y 14-16 fueron rechazadas por considerar que se
refieren a reivindicaciones de uso. En respuesta, dichas reivindicaciones fueron eliminadas.
superando asi la objecion planteada. (..) Las reivindicaciones 1-16 fueron rechazadas por carecer
supuestamente de claridad y concisidn. Tal como se menciond previamente, las reivindicaciones 2-3 y
5-16 fueron eliminadas, obviando asi el rechazo. Las restantes reivindicaciones fueron enmendadas
para salvar las objeciones como se detalla a continuacién, Particularmente se objetaron las
reivindicaciones 2 v 4 alegando gue carecen de clanidad “puesto que el preambulo indica 'una
maolécula de ADN recombinante’, sin embargo, dichas reivindicaciones no caracterizan una secuencia
de ADN. y se refieren a la muestra, lo cual no es una caracteristica técnica de una secuencia® El
solicitante hace notar que la renvindicacion 2 y 4 fueron eliminadas debido a la limitacién de Ja
refvindicacion . En cualguier caso se hace notar que la remvindicacion define de mode clare-s
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Resolucién N° 0046

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 47 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“EVENTO TRANSGENICO DE SOJA MONST751", EXPEDIENTE N* 25315, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL
2014, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LCC. -----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza; "Articulo 13.- De Ja
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard ndmero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacidn atnbuida a fa invencién y su descripcion;
¢} una o mis reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e} un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar fa fecha, el mimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titule de protecoidn que se hubiese presentado o parentado antenormente en una mstanca
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fonde de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccian de 1a Propuedacd ISl " -« e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 25315/2014 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20
de enerc del 2022, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 16
(dieciseis) remindicaciones, presentado en el expediente N¥ 21106719 de fecha 02 de diciembre del
2021 como contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-DEF 280 de fecha 07 de septiembre del 2021,
notificada al solicitante el 09 de septiembre del 2021; b) El rechazo de la solicitud de patente es
realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de proteccién por
patentes; materia no patentable, carecen de rmivel inventivo y de clandad; c) El solicitante, en su
escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatono
argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en
base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N°
T JPR L O S R S e A B ar

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
rerute el Expediente a la Coordinacion de Relatorfa de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha I8 de febrero del 2025, determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mis clara y que las objeciones hechas en
dictimenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de *Patentes de Invenciones™ ensus Art. 3y °, B%, -oerrrecerrrromeermrennn

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgandoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en ult '
claro beneficio a la economia nacional’, - = mmmesiii s f 5

Rapela, Miguel A, Innovacion y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y bistecnologia. Editorial Heliasta.
Buenos Aires, Argentirna 00 <8 EE
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 47 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“EVENTO TRANSGENICO DE SOJA MONST751%, EXPEDIENTE N° 25315 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL
2014, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LCC.

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Resolucion N 47/2022
dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invencion
25315/2014 de fecha 13 de junio del 201 meme e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 47 de fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la
Direccion de Patentes *POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N*25315 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL
2014, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY, BAJO LA
DENOMINACION “EVENTO TRANSGENICO DE SOJA MONETIS1" - e svrmmeea-

Art.2 2 ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente *EVENTO
TRANSGENICO DE SOJA MONSTT51", N¥ 25315

Art.32 NOTIFIQUESE por cédula.—-----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 277 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

"NUEVOS COMPUESTOS", EXPEDIENTE N*® 29044/2014, BE FECHA 07 DE JULIO DEL 2014
SOLICTTADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. - = =

Asuncion, @ 1 FEB 0.5

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG., contra la Resolucion N2 277 de fecha 24 de diciembre del 2019, dictada por la
Direccion de Patentes, ORI TR TR R PP

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero del 2020 se presenta la representante convencional de SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG., a interponer recurso de apelacion contra la Resolucidn N2 277 de fecha 26 de
diciembre del 2019, dictada por la Direccion de Patenes, - - - oo

Que, en fecha 27 de febrero del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose 05 3UtoS al SUPEFIO, =

Que, en fecha 14 de agosto del 2020 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de junio del 2024
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitia el
expediente a la Oficina de Coordinacidn de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
agra‘.flDg.-----————-—r1-r-r-r-r-r-r-----r-r-r-rr--------- e e R

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * {...) " Que, el Dictamen Final de Fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes DP-ATP N° 80/2019, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante no salvo las objeciones
senaladas en fa Vista de Fondo N*1 AT 214/201% de fecha 29/08/2019, v realizado el examen de fondo
en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del
examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3° 8° de la Ley
1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por lo ewpuesm se recomienda el RECHAZO de la soficitud,
salvo mejor parecer de fa DIrecCion .. ) -

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: %(..) Como se sefald
anteriormente, DI no menciona la estereoquimica absoluta (15.25), (IR.2R), (15.2R), (IR, 25) de los
compuestos de la retandicacion 1. dl solo revela el racemato cis, es decir 50/50 mezclas de (15.28) v
(IR.2R). La reivindicacidn I, por otro lado, revindica especificamente el enanbiomero (18, 25) de
cuatro compuestos. El solicitante presenta aqui la declaracion de Miriam Damniels, PhD. que
proporciona datos comparativos uno al fado de otro de los compuestos de la referencia frente a la
mezcla racémica de compuestos coma se describe en DI Comao concluyd ef Dr. Daniels, hay un claro
aumento estadisticamente significativo de las propiedades de difusion en el suelo de las cuatro
compasiciones (18,25) enantioméricamente puras frente a sus composiciones racémicas comparativas
segiin DI %< tesimeeees e S S e e e e e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articwlo 13,-0¢ Ia
soficitud de patente. El solicitante de wuna patente podra ser una persona fisica o una persona furidica,

Abe. Claudia Pamdi mT.:hi‘n

Diveciata General Inietins
18- P i Pari | I5d H
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 277 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“NUEVOS COMPUESTOS", EXPEDIENTE N® 29044/2014, DE FEC]-M 07 DE JULIO DEL 20014
SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. - S

Propiedad Industral, gue le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denrominacion atnbuida a la invencion y su descripoion;
) una o mds reivindicaciones; o) los dibwyos que correspondieran; v e) un resumen, La solicitud de
patente deberid indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hublese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjerd, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a fa
Direccién de la Propiedad Industrial. ™ ----=«--=s=sneeeee- et et e et e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccidn de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 29044/2014 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 13
de noviembre del 2019, elaborado por el examinador, en base a las argumentos presentados sobre el
pliego reivindicatorio de catorce (14) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1984516 de
fecha 09 de octubre del 2019 como contestacion a la vista de Fondo N2 1 AT N& 214/2019 de fecha 29
de agosto del 2019, notificada al sohcitante el 03 de septiembre del 2019; b} El rechazo de la solicitud
de patente es realizado principalmente porque las remvindicaciones carecen de novedad, mvel
inventivo y de clandad: c) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, presenta un nuevo
phego rewindicatono con cinco (5) reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los
criterios de patentabilidad y salvan las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP
11174 1 | Ul Il S S

Postenormente, como medida de mejor proveer, la Direccidn General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de febrero del 2025 , determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y que las objeciones hechas en
dictamenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de " Patentes de Invenciones” en sus Art. 3y *, B, «orsmereonmmmmmmmmunaens

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgindoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en Gltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia nacional’ -« e

Por lo tanto, esta Direccidon General considera procedente, REVOCAR la Resolucion N* 277/2019

My, Clanialin Piriela Cristaido
hirectors Gemeral Isterina
Citacelta Gampta| & Pragiecdid ladnazsial

Tireeriim Nor

Rapela, Miguel A Innavicion ¥ Proplidad Intelectual en el mejoramients vegetal y biotecniologia. Editonial Heliasta,
Buenos Alres, Argentina 2006, p. 74
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 277 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"NUEVOS COMPUESTOS", EXPEDIENTE N° 29044/2014, DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2014
SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. sresmmmmanasaas

Art, 12

Art22

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

REVOCAR la Resolucion N® 277 de fecha 26 de diciembre del 20019, dictada por
la Direccidn de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1429044 DE FECHA 07 DE JULID
DEL 2014, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAJO LA
DENOMINACION *NUEVOS COMPUESTOS" - ------~=-mrmmrrrrememrrrmrmmmseseees

ORDENAR la prosecucion de tramites en la sohcitud de patenrﬁ “*NUEVOS
COMPUESTOS", N? 29044 de fecha ﬂ?dep:hude]l -

NOTIFIQUESE por cécula, =s=s=sserereecececememees S

*.hlrr.l..'.li
IMigciora
Crirecelim Lestnl rF

Houinea e Fresp

ngeal Inierena
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO®, EXPEDIENTE N® 02260/2015 DE FECHA 7 DE
ENERO DEL 2015, SOLICITADA POR RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED -

Asunciin, z T FEE £U4]
VISTO: El informe de Ia Actuaria de fecha 05 de febrert del 2025.-——--rwrrrorroresssssmsmsesssmscass s smsssecseces

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 05 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza ; *(..) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 8 a 10 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley N® 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomiends declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SOlCIU.{. ) ==rsrreee s rr b s s

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION™ establece: * De fas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversaro de la techa de presentaciin de fa solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacidn de fa solicitud de patente. Podrin pagarse vartas
fasas anuales por anticipado, La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta de pago de alguna de fas
tasas_anuales conforme al presente Articu i la caducidad de | ici
m_“—-----------------. Tt L —

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Mo
02260/2015 DE 27 DE ENERO DEL 2015, "CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO®, no se
registra pago de las anualidades N' 8 a 10 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en
el Articulo citado precedentemnente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-<-ceo o

Que, en ese sentido, habiendo transcurndo el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne ﬂi!ﬁﬂﬂmi DE FECHA 27 DE ENERO DEL
2015, "CONJUNTO ANODICO ¥ PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO"--- e 5 S e s

Que. en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal prew&tui

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 02260/2015.- e e s T T T
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 10 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencitn N® 02260/2015 de fecha 27
de enero del 2005 *CONJUNTO ANODICO Y PROCESO DE FABRICACION ASOCIADO",
solicitada por RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED. -

Art, 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR. ------rr-re--

1o8 Nugren) s Propitdad _r-'" B



DARECCPOM NACIDNAL DE

4 % PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAGUALI
INTELECTUAL (,) PARAGUAY | REKU

PARA GLAY 0 0 :,F :r]
Resolucién N° LR

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN", EXPEDIENTE N¥® 02437/2013 DE FECHA 22 D-E ENERO 2013, S-GE..]EIT&R&

POR LES LABORATOIRES SERVIER; VERNALIS (R&D) LTD, -serserrerresseas
Asuncion, 2 1 FEH
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 14 de febrero del 2025, - s
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Ndmeros 10 a 12 conforme lo establece ef Art. 30 de
fa Ley N 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la cadueidad de plena
derecho y posterior archivamiente de solcitud (.. ) -==s=sreasirmstem e s m e e e asasnsa s s sas e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicinud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de [a fecha de presentacidn de [a solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde I3 fecha de presentacidn de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
fasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contadas desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjunramente ef recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la sr_r.hr::!ud dfparrnrr manrendrf su plena vigencia La Earr,g de pago de alguna de las
nudles co al p fe i fa caducids ! , 2 fo safimitd o

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N®
0243772013 DE 22 DE ENERO DEL 2013, "NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE
PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN®, no se registra pago de las
anualidades N? 10 a 12 estando vencidos los plazos, tanto ordinario come el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
¥ lainexorable caducidad de la selicitud por el transcurso del tiempo,.-----—- e

Que, en ese sentido, haendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 02437/2013 DE FECHA 22 DE ENERO DEL
2013, "NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN - ««r=ssstess triess s s s rrrn oo S rrmmmsb et st ek ks mmm

Que. en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
tnteresado en mantener en vigencia su solicitud, hablendo transcurnido en exceso el plazu legal previsto,
corresponde declarar 1a caducidad en la solicitud N® DZ437/2013. - oemm e rmmm e st s s et

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 0243772013 de fecha 22
de enern del 2013 *NUEVOS DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIENTO DE
PREFARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QU'E LOS CONTIENEN",
solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER; VERNALIS (R&D) LTD. - FT e ;

Art. 22
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIO EXTREMO INTEGRADO EN VIDRIO
PROCESD DE FABRICACION DE CONTENEDORES®, EH]’EDIEI"'TTE N® 19576/2013 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2013,
SOLICITADA POR ARKEMA VLISSINGEN BV -remr-mrrrrrermsmsssssnass st cttas s cnn st ns e s ss s s

Asuncion, 2 [ FEB

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 14 de febrero del 2025, - rrrssssiiissimssioniees e senamemieasases

L |

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza : *(..) Tambidn se
observa que ha vencido ef plazo para el pago de las anualidades Nimeros 8a 12 conforme lo establece el Art. 30 de I
Ley N® 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES®, I|':lr_|u' o ql:.rE se recomienda declarar la c.ad'u.-:rdad' de p.n'enr.-
derecho y postenor archivamiento de solicitud (... )~ e weennmnnana

Que, ¢l Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION™ establece: * De las tasas anuales. Para
maritenier en vigencia una patenite o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales, Los pagos se
haran antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para of pago de cada tasa antal
seri el aniversanio de [a fecha de presentacidn de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contade desde Ia fecha de presentacidn de la solicitud de patente. Podrin pagarse vartas
fasas anuales por anticipadp, La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gricia de seis meses, contados desde
el comitenzo del periodo anual correspondiente, abanando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia, La fGlta !i.g pago de gloung de fas
Lisas ing{a}ﬂ confirme al mﬂ]ﬂ: ],m;;u[;: mﬂm la radwrdg:_ﬂ' de la p it e
patente.” AR

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
19576/2013 DE 08 DE MAYO 2013, *METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIOQ
EXTREMO INTEGRADO EN VIDRIO PROCESO DE FABRICACION DE CONTENEDORES”, no se registra pago de las
anualidades N 08 a 12 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto 1a falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
¥ la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-—--— s

Que. en ese sentido, halvendo transcummido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N® 19576/2013 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2013, "METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN FRIO EXTREMO INTEGRADO EN
VIDRIO FROCESO DE FABRICACION DE CONTENEDORES- - - - o= - soresrmrmssnrrrssrtssssnsasass s snmsmnassin dmn snie s sm s

Que, en virtud a las consideraciones realizadas. habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el p[azn legal rH"E'l.flﬁln

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 19576/2013.-- e A AR AR LSS s
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicioud de Patente de Invencian N9 19576/2013 de fecha 08

de mayo del 2013 "METODO MEJORADO PARA APLICACION DE REVESTIMIENTOS EN
FRIO EXTREMO INTEGRADO EN VIDRID PROCESD DE FABRICACION DE
CONTEMEDORES", solicitada por ARKEMA VLISSINGEN BV,

Art, 22 NOTIFIQUESE y r_'umpliduARCI-II"MR--------r-~-~-}gﬂ==-'7,f-?==--.; ---------------
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ESTERES DE ALQUILO DE ACIDOS GRASOS,
AMIDAS DE ACIDOS GRASOS, O ESTERES DE ACIDOS GRASOS TRIGLICERIDOS ¥ METODOS DE USO”,
EXPEDIENTE N® 12273/2013 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2013, S0LICITADA POR DOW AGROSCIENCES

P s e e wrr—rppnn 5
Asuncitn, 2 T fEE -:I:Il:.:;:j
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 14 de febrera del 2025 oo
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza ; *(..)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 11 v 12 confarme lo establece el Art, 30 de
la Ley N 1830/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES™, par lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de soliciud (.. ) - =——mrrrrrrrrsssram s ssss s ban et be st essireeeeer s s e s aanmassas

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de parente en trimite deberin pagarse tasas anuales, Los pagos se
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
seri el aniversanio de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ano, contade desde la fecha de presentacidn de fa solicitud de patente. Podrin pagarse varias
lasas anuales por anticipade. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ef recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

tasas_anuales conforme al presente Articulo produciri la caducidad de (3 patente o de la solicitud de
L i e

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
12273/2013 DE 22 DE MARZO DE 2013, *CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ESTERES DE ALQUILO
DE ACIDOS GRASOS, AMIDAS DE ACIDOS GRASOS, O ESTERES DE ACIDOS GRASOS TRIGLICERIDOS Y METODOS DE USO",
no se registra pago de las anualidades N7 11 y 12 estando vencides los plazos, tanto ordinario como el de gracia,
previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en
mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del
Llempn_...---------------------------------------1-..uu. B B B e 8 e e

Que, en ese sentido, habiendo transcurmdo el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N? 12273/2013 DE FECHA 22 DE MARZO DEL
2013, "CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN ESTERES DE ALQUILO DE ACIDOS GRASOS, AMIDAS
DE ACIDOS GRASOS, © ESTERES DE ACIDOS GRASOS TRIGLICERIDOS Y METODOS DE
™ ot e e e 88 5 o o e e i e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurride en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N# 122732013 - o ommeimrme s s st

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 18 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidn N2 12273/2013 de fecha 22
de marzo del 2013 *“CONCENTRADOS DE HERBICIDAS ACUOSOS QUE CONTIENEN
ESTERES DE ALQUILO DE ACIDOS GRASOS, AMIDAS DE ACIDOS GRASOS, O ESTERES
DE ACIDOS GRASOS TRIGLICERIDOS Y METODOS DE USO", solicitada por DOW
AGHOECIEMNTES LI . s sr o srrsmnemmrrs s e m s s s a5 P T g 5t 4 i v s e

Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR. - L
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL®, EXPEDIENTE N9 61136/2013 DE
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICTTADA POR BASF AGRO BV,

FEB 223

Asuncian, z ]
¥ISTO: Elinforme de la Actuarfa de fecha 14 de febrero del 2025, -- e s s s e eae
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza ; *(.) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 10 v i conforme lo establece el Art. 30 de
fa Ley N® 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", pﬂr 3] qm- se recomienda declarar la cadueidad de pl'enr,-
derecha y posterior archivamiento de solicitud (... ) e eremrrenasesasasas e sessasas

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener ¢n vigencia ina parente o una solicitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el amiversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer afio, contado desde [a fecha de presentacion de la solcitud de patente, Podrdn pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
of comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ol recargo establecido, Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de alguna de [as
MFN mnfmmr al presente a;:ﬂ:ma,'sumiuma. E ;ud_duuda de J'_Effﬂﬂ‘ i2 dLELﬂ!mmf_
patente. - -

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos come asi también el Sistema
Informatica de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
61134/201% DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL",
no se registra pago de las anualidades N2 10 y 11 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia,
previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en
mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.---+---+---+--

Que, en ese sentido, habiendo transcurndo el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de Ia solicitud N 61136/2013 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE
DEL 2013, “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE TRIAZOL -« +--s-c s cesseserimsamacesamscmeamseaen

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habéndose constatado la falta de interés por parte del
nteresado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal prewsm.

corresponde declarar la caducidad en la soficitud N2 GBI Z00E, == rrrrrmemeomaeciae i st co s e n e e
POR TANTQ,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1o DORDENAR la caducidad en la soliciiud de Patente de Invencian N2 #1136/20013 de fecha 20
de diciembre del 2013 *COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE
TRIAZOL". solicitada por BASF AGROBY.

Art. 28 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR,-------rermmmre e e
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
*PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS", EIFEB[ENTE N2 34743/2012 DE FECHA 26 DE ]UI.I'D
DEL 2012, SOLICITADA POR DOW AGROSCIENCES LLC,-—-r-rreremesmmrreen s

Asuncidn, 2 ] E_._E' ..
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 14 de febrero del 2025 seemismasammmainn o e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 14 de febrers 2025 en su parte pertinente, reza : *(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros § a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", pm' la que se recomuends declarar la caducidad de pi'em.:
derecho y posterior archivamiento de soficitud (... )= -------eemeev AT e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las fasas anuales, Para
marntener en vigencia una patente o una soficitud de patente en trimite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para ef pago de cada tasa anual
serd ol aniversario de [a fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa antal se pagars antes de
comenzar ef tercer afio, contado desde la fecha de presentacidn de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anvales por anticipade. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ef recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su p}em vigencia. La falta de pagp de alguna de las
me_al grte Articulo i gtenle o de la soliciie

De acuerdo al informe de la actuana v, verficando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccidn General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud No
3474372012 DE 26 DE JULIO DEL 2012, “PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS", no se registra
pago de las anualidades N § a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de graca, previstos en el
Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesta la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----ss-mesmrammmamnnnen

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plaza previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N® 34?43,!2[!11 DE FECHA 26 DE ]'U]'_.lﬂ DEL
2012, "PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS® - === rrertere——

(Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, hablendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 347432012 ---—-rmmmrrsmmcrrre s s sr e s s s s m s s s s s s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 DRDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 347432012 de fecha 26
de julio del 2012 “PRODUCCION DE DHA Y OTROS LC-PUFAS EN PLANTAS", solicitada por

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----+-=sersmmm e
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SUSTENTA", EXPEDIENTE N°® 2039116, CLASE 45, A NOMBRE DE H'ERMANH JOSE WEIEE]"«ISEE
SAMSON =eneesease it i

——
e
i

Asuncion, I :] [ %

VISTO: El estado actual de estos autos ¥, -——---—-mrmrmrmrmmmmn e

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General
de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.PC., por providencia de fecha

1l de febrero de 2024, dispuso la intimacidn a las partes por el plazo de cinco dias para que presfnten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder,----------csmasssamrrarnes

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las disposiciones
del Codigo Procesal Civil y Penal. covree s cmm st st

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 350 del Cédigo Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza; “Comprobada Ja
pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucidn, 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 dentre del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias
gue 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 nrj ef juez pm’ra disponer, sin sustanciacién ni recurse alguno, las
meaﬁdasquemmm'{‘ru I T o el o 555w o i S e e A

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
"SUSTENTA, EXPEDIENTE N* 2039116, CLASE 45, A NOMBRE DE HERMANN |OSE WEISENSEE SAMSON,
y dar continuidad 2 s ramiaeiln. = s e sas sttt b st s

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
R B, e o 8 - oS5 B e e B B A 2 B B ot e

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

I) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “SUSTENTA”",
expediente N* 2039116, clase 45, 2 nombre de HERMANN JOSE WEISENSEE SAMSON, -----m--ssmeeeeaas

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

3) NOTIFIQUESE por cédula, —----------smrrrrrssmmmrrmesmnsnsssssaas
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DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “CREATIVE HUB Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 100345/2021 SOLICITADA POR
BONATIE GRIOLIP B o it oot e s i

Asuncion, FE L ]

VISTA: La solicitud de registro de marca “CREATIVE HUB Y E'I'IQUETA' Acta N® 100345/2021,

clase 35, solicitada por INOVATIS GROUP S.A., y; ---svsrsssssemsesmmemeamemees e e
RESULTA:
Que, en fecha 11 de noviembre de 2021 se presenta INOVATIS GROUP $.A. y solicita el reglstm de la
marca "“CREATIVE HUB Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35, ---—-rrmrermmrssssccic s
Que, en fecha 09 de febrero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112516 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. - et e ey T et e
CONSIDERANDO:

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de registro de la marca "CREATIVE HUB Y ETIQUETA", Acta N* 100345/2021, clase 35, solicitada por
INOVATIS GROUP 5.A.., con Dictamen de la Direccidn de Marcas N® 112516 de fecha 09 de febrero de 2024,
favorable a la emision de la respectiva Resolucion de Concesitn, s e e eees s

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
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre

inmerso dentro de las prohibiciones que establece fa ley regulatoria, velando siempre por el interés
EE“ErEt T T TT T IR AR R Rl & e e - e T T TR R N R i e el e o et s 0 i 0 om0 o 0~ 0 o o o i

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
preductos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
e reChim @ COTIETIIIT LIFIS T, ot smms e mmmmmm oo oo sss oo e S ot o s mm e o m e et etroe

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

Que. en ese sentido, esta Direccion General disiente con el cnterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
“art. Z: ine. e).. fos que consistan enteramente en un signe que sea el nombre genérico o designa€icn o
producto o servicio de que se trate. o que pueda servir en el comercio para calificar o desegbir algur
caracteristica del prodUcto 0 SErVICID" -———+-r= s rmm s -y ;-- e

Clayaliy .I i-

" Articulo 6°.- La Direccitin de la Propledad Industrial en interés del piblice, podri denegar o registro de tma mldﬁﬂiﬂﬂ rrlu}'
semegante @ otra registrada pars el msmo producto o servicon, con notificacidn al solicitante, aan mpdlar# consennmighio del
titular de la marca registradi. R Nl il By
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 112516 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CREATIVE HUB Y EI'IQUE.'['A' CLASE 35, EXPEDIENTE N® 100345/2021 SOLICITADA POR
INOVATIS GROUP S.A.. U —

Que, esto es asi puesto que, fa solicitud de registro de la marca *“CREATIVE HUB Y ETIQUETA" se
presenta para amparar servicios de la clase 35 tales como:“Servicios de marketing y publicidad, tele
m#rket}'ng; markﬂ-rjng d;g”ﬂf'_ ...................................................................................................

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especiaidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el sjgnu ]}TEEEnmdU. ..............................................................................................................

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cuil seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion *CREATIVE HUB Y ETIQUETA®, de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningln otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patimonio del titular, En otras palabras, la denominacion
"CREATIVE HUB" deberia contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjuncian de las
dos palabras comunes- “CREATIVE HUB (centro creativa) ™ para servicios relacionados precisamente a
Servicios de marketing y publicidad, tele marketing: marketing digital, no se podria considerarla un signo
capaz de distinguir a sus servicios de los demas existentes en el mercado, abocados al mismo rubro,-----ee----

Que, al ser las palabras de uso comun no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa™ son irregistrables; v esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio piablico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o penéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad,-««-----sseseeeeeeees

Que, esta Direccion considera que la denominacion “CREATIVE HUB Y ETIQUETA" no ofrece ningin
elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
mnvenlﬁe En marca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N® 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de r-:glstm marcario cuya factibilidad no resiste el
MICNOT ANALSIE, -on=ssrrmmmr sttt ettt

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 112516 emitido por la Direccidn de Marcas y,ff
rechazo de 1 SOlEItUd - oo

F
POR TANTO, fllr
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 7% (7
RESUELVE: D oot i gt el
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 112516 DE FECHA 09 DE FERRERO DE 2024

DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “CREATIVE HUB Y ETIQUETA", CLASE 35, EKPEDIENTE N* IDDHSH[IEI SOLICITADA POR
INOVATIS GROUP 5.A..--- it e

-

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N® 112516 de fecha 09 de febrero de 2024 dictada
por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca *CREATIVE HUB Y

ETIQUETA”, clase 35, Acta N® 100345/2021, solicitada a nombre de INOVATIS GROUP
B e e i A L B e i d B T e S e e e

Art. 29 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *"CREATIVE HUB Y ETIQUETA”", clase
35, Acta N® 100345/2021, solicitada a nombre de INOVATIS GROUP §.A = cxsseecananans

Art, 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CREATIVE HUB Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N° 100345/2021, solicitada a nombre de INOVATIS GROUP
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 11918 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *SWEET MAGIC Y ETIQUETA', CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03330/2023 SOLICITADA POR TER

Asuncién, B

VISTA: La sohcitud de registro de marca “SWEET MAGIC Y ETIQUETA", Acta N® 03330/2023,
CEE.E’E' m‘ sullcluda P‘Dr THENG m :I"; ------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de enero de 2023 se presenta TER TENG SAM ;.r solicita el registro de la marca
"SWEET MAGIC Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 30. - seresessresmsssessressesseasrsseeeeas

Que, en fecha 15 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N°® 11918 por la Direccidn de Marcas,
favorable a la concesitn de la referida solicitud de marca, -« eseeees s

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 15 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de registro de la marca “SWEET MAGIC Y ETIQUETA”", Acta N* 003330/2023, clase 30, solicitada por
TER TENG SAM, con Dictamen de la Direccitn de Marcas N* 11918 de fecha 15 de enero de 2024, favorable a
la emisién de la respectiva Resolucién de Concesion.—------s-srsmmmmmmer sttt i ss s s s

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

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA" se
presenta para amparar productos de la clase 30 tales como: “exclusivamente caramelos y golosinas.”.---------

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho 3 CONSTTLIIT LI TTIATTE, == v oo e e e e e 0 B B BB 8 B 8 8 T T B T T T ot o mmwmm mmn

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

Que, al analizar la denominacion "SWEET MAGIC Y ETIQUETA", se advierte que la mtsma se
encuentra en idioma mgles cuya traduccion al espafiol es “dulce magia”. Ahora bLE!'I. tanto I3 i

' Articulo 6°- La Direccidn de la Propiedad Industrial en interés del piblico, podr denegar el regitro de unn marea ade may
semefante 3 otra registrada para el mismo producto o service, con notificacion al solicitante, ain mediando consentigents’ 'I!EF .
titular dbe | marca regrotrada. LRI, "
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N*" 11918 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SWEET MAGIC Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* umwznzs SDLIC]TADA POR TER
TENG SAM. -

que forman la denominacion se encuentran incorporadas o no al lenguaje comin en el mercado, es deair, si
501N conocidas por ] ConsumMidor, —=ssssrrmsmsmmmsmsss s ssscnss s s s s nsmsm s s o i e o

Que, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciacion
espontanea se puede advertir el significado de la misma: es decir, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma Inglés’, -

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcano de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
“art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacian del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del producto 0 SErVICIO", ---=-==-s=rerrmrs s e e e =

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto euya cobertura es solicitada con
EJ SIEMO P[E'E-Eﬂtadﬂ. e e e e e e e e o

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cudl seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacién “SWEET MAGIC Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningin otro elemento, carece de la cualidad intringeca con que debe contar un signo para ser
suscepuible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del utular, pues la misma sugiere una
seleccion o eleccién basada en inteligencia, Por lo tanto, el nombre describe el propasito del producto en
lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominacion “SWEET MAGIC® deberia contener otros
elementos diferenciadores, pues con la simple conjuncidn de las dos palabras comunes- *“SWEET MAGIC*-
(dulce magia) para productos relacionados precisamente para exclusivamente caramelos y golosinas., no se

podria considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demis existentes en el mercado,
abocados al MISIMO FUBEO . -~ rrror s s rmsm s e s s fsbmm e e s s ——————

Que, al ser las palabras de uso comun no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa® son irregistrables: ¥ esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio pablico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios, Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademis
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni ongimalidad --------++-=seveeeees

Que, esta Direccion considera que la deneminacion *SWEET MAGIC Y ETIQUETA” no ofrece ningtin
elemento distintive para los productos ofrecides, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
e A g T e B

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs, ) de la Ley N®

! lorge lamendl. Derecho de Marcas. Abeledo Perrol. Buenos Adres 2002, B 75 -
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 11918 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SWEET MAGIC ¥ ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 03330/2023 SOLICITADA POR TER

Que, a5/ las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccidn considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 11918 emitido por la Direccion de
Marcas y disponer el rechazo de |2 solicitud. - o s

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N*® 11918 de fecha 15 de enero de 2024 dictada por
la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC 'Y
ETIQUETA", clase 30, Acta N 03330/2023, solicitada a nombre de por TER TENG

Art, 28 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y ETIQUETA”, clase
30, Acta N® 033302023, solicitada a nombre de TER TENG SAM.-----rseseasrracsmmmmnees

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SWEET MAGIC Y
ETIQUETA", clase 30, Acta N 03330/2023, solicitada a nombre de TER TENG

Art. 42
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N* §2391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY
SR = = st

Asuncian, !
VISTA: La solicitud de registro de marca *COOKSTYLE", Acta N® 82391/2022, clase 35, solicitada
por HOGAR CENTER PY S.R.L. o e e e e TR LA S S S e S

RESULTA;

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta HOGAR CENTER PY S.R.L, v solicita el registro de
la marca “COOKSTYLE", para amparar servicios de 1a clase 35, «-rssresseecommimrrrirmrrasisssnsscsesncesmesesmmnan

Que, en fecha 05 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111235 por la Direccién de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, «—-————-rreemas e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"COOKSTYLE", Acta N* B2391/2022, clase 35, solicitada por HOGAR CENTER PY S.R.L. con Dictamen de la
Direccion de Marcas N* 111235 de fecha 05 de enero de 2024, favorable a la emisién de la respectiva
[ LT T T B (o T o S SR

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesién del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el SIgNo No se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
EETHEIAL reesvmvavantamsnn s st s oot s s b e St S AN e s i e

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca *COOKSTYLE" se presenta para
amparar productos de la clase 35 tales como:“Importacion, exportaciin, comercializacién, publicidad v
venta de abrelatas no eléctricos; abreostras; cortadores de pizza no eléctricos / cortapizzas no eléctricos:
cortadares de verduras y hortalizas en espiral que funcionan manuvalmente: cubiertos: cucharas ¥
cucharones, picos para hielo; azucareros; bandejas para uso doméstico / charolas para uso doméstice;
bandejas giratorias [utensilios de mesa]: batidoras no eléctricas: batidores no eléctricos para uso doméstico;
brochetas [varillas metilicas| para uso culinario; cacerolas; cafeteras de filtro no eléctricas: cafeteras no
eléctricas; calderas [ollas]; calientabiberones no eléctricos; cazuelas de tajin no eléctricas; cepillos para
lavar Ia vajilla; cestas para el pan de uso doméstico; cierres para tapas de olfas: cocteleras; coladores de té:
comederas; cortadores de pasteleria; cortapastas [moldes para pastas y galletas]: cubiteras / baldes para
hiela; cubos de hielo reutilizables; cubreteteras / cubiertas para teteras; cucharas para mezclar [utensilios
de cocinaf; cucharones [utensilios de cocina): cucharones de servir: cuseuseras no eléctricas: decantadores
/ jarras; embudes; ensaladeras; escalfadores de huevos: espitulas de cocina: esponjas abrasivas pa
cocinia; expnimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico; flambreras; filtros para ifso domést
filtros de café no eléctricos: freidoras no eléctricas; fuentes para hortalizas; fuentes [y j,- prasgras;
hervidores no eléctricos; jarrones; juegos de aceitera y vinagrera / alcuzas: licoreras [ -.-.-fﬁ‘r;ﬂﬁ ir j
3

a5 000

' Articula 6%+ La Direccide de la Propiedad Industrial en interés del poblico. podra denegar el registro de una marca idérfics o muy
semefante a oira registrada para ¢l mismo producto o seevicio, con notificacian al solicitante, ain mediando consentimients del

titvalar de ls marca registrada. . . il Crictaddo
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Resolucién N° { A} F /
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 82391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY
SRL. A e

coccion que no sean para microondas; mangas de pastelero; manoplas de cocina / manoplas de horna /
manoplas de barbacoa; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; mantequeras
[vajilla] / mantequilleras; mezcladares no eléctricos para uso doméstico; moldes [utensilios de cocinaf;
moldes para cubitos de hielo / cubeteras; moldes de cocina; moliniflos de mano para uso doméstico;
molinillos de pimienta manuales; molinillos de café accionados manualmente; morteros de cocina; neveras
portitiles no eléctricas / heladeras portitiles no eléctricas; ollas / marmitas; pilones de cocina; pinceles de
cocina; pinzas de hielo; pinzas de ensalada; pipetas de cocina; platos; portaesponjas [esponjeras] /
esponjeras [portaesponjas): portamenis; posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias
textiles; prensa-ajos [utensilios de cocinaf: prensas no eléctricas para tortilias [utensilios de cocinaf,
ralladores para uso culinario; recipientes térmicos para alimentos; recipientes para beber; recipientes
térmicos para bebidas: recipientes para uso doméstico o culinario; recipientes de cocina; rodillos de
pasteleria / palos de amasar; sacacorchos, eléctrices y no eléctricos; saleros; salvamanteles [utensilios de
mesa]: salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles; sartenes; servilleteros de mesa; soperas,
tablas de corfar para la cocina; tapas de olla; tapas para platos y fuentes; tapas reutilizables de silicona para
alimentos; tapetes para hornear, tarros [bocales; tazas; teteras; trituradoras no eléctricas para uso culinaro;
utensilios de cocina; utensilios de coccién no eléctricos; vajilla; vaporeras no eléctricas; vasos [recipientesf;
vasos de papel o materias plasticas; vasos para beber; " -------------c-csssssrisnssssssmnnnaasasas oo

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a COMStITUIT U@ AT Ta, «re s s e e S e 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 analisis de la solicitud en tramite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al analizar la denominacion “COOKSTYLE", se advierte que la misma se encuentra en idioma
inglés, cuya traduccion al espaniol es “estilo de cocina”. Ahora bien, tanto la doctrina come la jurisprudencia
se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros
marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la
denominacion se encuentran incorporadas o no al lenguaje coman en el mercado, es decir, si son
conocidas porel consumidor, --sr s ettt et ss s st s s s e e L s s AR L e R e R

Que, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciacion
espontanea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conacimientos del idioma inglés’. - rrerrrrremmmmoeeoc e .

Que, en ese sentido, esta Direccidn General disiente con el criterio adoptade por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos gue
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constity

¥ [oarge Dtamendl, Derechio de Marcas, Abeledo Perrot, Boenos Aires 2012, P 75.- W -. e oy ‘I"'IH_?'“J'L
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Resolucién N® | |  /
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “COOKSTYLE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82391/2022 SOLICITADA POR HOGAR CENTER PY
SRL. : e i g =i .

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica def producta 0 SerVICID - = sttt snsese e s st n s s s s s s menenns

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el SIENo I]I'E'SE'HIE'CI.D. e B B e o B - - ot B e et

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cuil seria la distintividad que ostentarfa
coma marca la denominacion *COOKSTYLE®, de la forma en que ha sido presentada, sin contar eon ningun
otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser susceptible de
convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinacién de estas palabras
(COOK-STYLE) podria percibirse como un intento de describir el uso o la categoria de los productos en
lugar de ser un término Gnico ¥ AistiNEPD. s s e e emnndini s e e baciessmtmsnsi

Por lo tanto, €l nombre describe ¢l propasito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras,
la denominacion “COOKSTYLE" deberia contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple
conjuncion de las dos palabras comunes- "COOKSTYLE™ (estilo de cocina) para serviciod relacionados
precisamente para [mportacion, exportacion, comercializacion, publicidad y venta de abrelatas no
eléctricos; abreostras; cortadores de pizza no eléctricos / cortapizzas no eléctricos: cortadores de verduras ¥
hortalizas en espiral que funcionan manualmente; cubiertos; cucharas v cucharones: picos para hiefo;
azucareros; bandejas para uso doméstico / charolas para uso doméstico; bandejas giratorias [utensilios de
mesaj; batidoras no eléctricas; batidores no eléctricos para uso doméstico; brochetas [varillas metalicas]
para uso culinario; cacerolas; cafeteras de filtro no eléctricas: cafeteras no eléctricas; calderas [ollas]:
calientabiberones no eléctricos; cazuelas de tajin no eléctricas: cepillos para lavar la vajilla; cestas para el
pan de uso doméstico; cierres para tapas de ollas; cocteleras: coladores de té; comederos: cortadores de
pasteleria; cortapastas [moldes para pastas y galletas]: cubiteras / baldes para hielo; cubos de hielo
reutilizables; cubreteteras / cubiertas para teteras: cucharas para mezclar [utensilios de cocina J: cucharones
{utensilios de cocina; cucharones de servir; cuscuseras no eléctricas; decantadores / Jarras; embudos;
ensaladeras; escalfadores de huevos; espitulas de cocina; esponjas abrasivas para la cocina; exprimidones
de fruta no eléctncos para uso doméstico; flambreras; filtros para uso doméstico; filtros de café no
eléctricos; freidoras no eléctricas; fuentes para hortalizas; fuentes [vajilla): graseras; hervidores no
eléctricos; jarrones; juegos de aceitera y vinagrera / alcuzas; licoreras [bandefas]: mallas de coceidn que no
sean para microondas; mangas de pastelero; manoplas de cocina / manoplas de horno / maneplas de
barbacoa; manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles; mantequeras [vajilla] /
mantequilleras; mezcladores no eléctricos para use doméstico; moldes [utensilios de cocina |: moldes para
cubitos de hielo / cubeteras; moldes de cocina; molinilios de mano para usa doméstico: molinillos de
pimienta manuales: molinillos de café accionados manualmente; morteros de cocina; neveras portitiles no
eléctricas / heladeras portitiles no eléctricas; ollas / marmitas: pilones de cocina; pinceles de cocina; pinzas
de hielo; pinzas de ensalada; pipetas de cocina; platos; portaesponjas [esponjeras] / esponjeras
[portaesponjas]: portaments: posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias textiles;
prensa-ajos [utensilios de cocinal; prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina [ ralladores para
uso culinario; recipientes térmicos para alimentos; recipientes para beber: recipientes térmicos para
bebidas; recipientes para uso doméstico o culinario; recipientes de cocina: rodillos de pasteleria / palos de
amasar; sacacorchos, eléctricos y no eléctricos; saleros; salvamanteles [utensilios de mesaj: salvamanteles
que no sean de papel ni de materias textiles; sartenes; servilleteros de mesa; soperas; tablas de cortaf
cocina; tapas de olla; tapas para platos y fuentes; tapas reotilizables de silicona para alimentos
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111235 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA 'CGDEG'I"‘:"[E" CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 823912022 SOLICITADA POR HOGAR CEHTER PY
SRIL.— e e g e B e s

hornear: tarros [bocales|: tazas; teteras; trituradoras no eléctricas para uso culinario; utensilfios de cocira;
utensilios de coccion no eléctricos; vajilla; vaporeras no eléctricas; vasos [recipientes]; vasos de papel o
materias plisticas; vasos para beber,, no se podria considerarla un sugnu- capaz de distin gulr a sus servicio de
los demis existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----e-serrrmre s e

Que, al ser las palabras de uso comiin no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley
lo expresa® son irregistrables; v esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio piblico una palabra que se usa Pil‘d describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos 0 SEIVICIS, -------essssssssmmmmmmrsrs et oo oo oo mssas s s s e

Que, esta Direccién considera que la denominacion “COOKSTYLE" no ofrece ningin elemento
distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para convertirse
En marca_--——————------.a.a.a.a.a.-.-.------------------------------------aaaa.a.n-------111--—1-—r------------------a.-a.a.a.ll-----rrr--r------————

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, Como Mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs, e) de la Ley N® 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
ETLETHOT BILA LIRS, ewsvoewmmsmmor tm ot s o o 8 B 8 LB LA R S m oo s n st m s e

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111235 emitido por la Direccién de
Marcas v disponer el rechazo de la solicitud.-------sosressrrmmrarmsssessemmm s s e oo sttt s ssssees

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

Art. 19 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 111235 de fecha 05 de enero de 2024 dictada por
la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE", clase
35, Acta N® §239]/2022, solicitada a nombre de POR HOGAR CENTER PY 5.R.L.--------

Art. 29 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COOKSTYLE", clase 35, Acta N°
§2300/2022, solicitada a nombre de HOGAR CENTER PY S.R.L.---=-mmmmmememeee .

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “COOKSTYLE", clase 35,
Acta N® 82391/2022, solicitada a nombre de HOGAR CENTE Bl preremarrerresera

Art. 42 NOTIFIQUESE -+ vsswsmeneonrom e Sl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 281 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENZ Y
ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 06635/2023, SOLICITADO POR ASSDCMCEI} ALLIA HIGIENE E
LIMPEZA PROFISSIONAL. ~====ws=esrssasscsesssasmasmsissnnsnannnnnnnnnns =

Asuncion, 7 F FIR 5

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma
ASSOCIACAO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL contra la Resolucion N* 281 de fecha 19 de enero
de 2024, dictada por la Direccitn de Marcas, yj------osssecssssimsisiane. o R S e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma
ASSOCIACAO ALLIA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucién N° 281 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. -------=ssssssmssmaassanae

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
i.I'ITE"TleESl'ﬂ. .......................................................................................................................

Que, en fecha 19 de mayo de 2024, la representante convencional de ASSOCIAGAO ALLIA HIGIENE E
LIMPEZA PRDHEE[GNAL Expfesrb agra'ﬂns }r esta Direccion llamé autos paTa resolver en fecha en fecha 13
dE ma}rﬂ dE l!ﬂ-'zd [ —— s e b e i il EEEEEE R R ——— PO A EEEEEEEE e ——————————— P

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera ..} Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de fa citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1973513
Denominacion e essence Clase 3 Registra 510098 Titular Bora Creations S/ (ES) Expediente 2019-1973514
Denominacion essence Clase 3 Registro 510099 Titular Bora Creations S. l. (ES) Expediente 2023-2302775
Denominacion E ESSENCE Clase 3 Registro $61820 Titular Bora Creations 5.1 (ES) Comentario: Que lag
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Jo solicitado™----s--rrresssssssssssmmnnsmmrrenrsnosronsissste s s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..} el Director de Marcas no tuvo en
cuenta estos rasgos antes de rechazar la solicitud, por lo que corresponde exponer punto por punto estos
rasgos distintivos. 1. Cobertura LIMITADA: ESSENZ clase 03, protege exclusivamente Jabones, jabones
ligquides, productos de limpieza e higiene personal. 2. Familia de marcas: ESSENZ, en clase 16, Reg. Nro.
576437 protege productos relacionados a Ja limpieza combinada con papeleria, Ia cobertura de productos
consiste en: Fapel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel y paniuelos de papel. Asl la marca en clase
03 es una derivacidn que se encuentra existente. 3. Lng.:rr:pa los ."ngnnpns de los antecedentes son de
diferentes rjpﬂsdflrfrrm{_‘]" e b e e T b 8 i o e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
il‘tlErp‘l.]E'EtD. P ————————————SSE T PP PEPELEEL PRSP IS S S R RS RS E L

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven parg
productes o servicios. 5in embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marg
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerarya vig
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 281 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESSENZ Y
ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 06635/2023, SOLICITADO POR ASSOCIACAQ ALLIA HIGIENE E
LIMPEZA PROFISSIONAL. e —

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
dETEChU’ a8 consotulr una ma T, o 8 o L 6 e e L e

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre |a marca base de rechazo “E ESSENCE" v la
solicitud de registro de la marca *ESSENZ", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las
§ letras que posee la registrada en su denominacién, siendo asi similar a la marca antecedente. En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grifica y fonética entre las marcas mencionadas: -—=----====

*ESSENZ" (marcasolicitante), y
“E ESSENCE" (marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas oriogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el piblico consumidor,--

Que, desechando el anahsis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
base de rechazo, posee el registro N2 561820 en la clase Q3 que protege los siguientes productos: <fabones,
perfumeria aceites esenciales,cosméticos, lociones capilares.” mientras que la marca en trimite de registro
pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la misma clase, la cual comprende:
“Jabones, jabones lfquidos, productos de limpieza e higiene personal ™. Vemos asi, que existe una notable
similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante v la marca base de rechazo, Similitud que
podria generar confusidn en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva
solicitud y podria contribuir a la percepcion de una relacion entre ambas Marcas, -----------==-=-=ssssrmrerae-

Que, ahondando atn mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expresa: (..} la teoria de la dilucién ha sido creada para defender la relacién marca-producto,
especiaimente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite gue coexistan con ésta otras
marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabri el origen de los productos (. )" -=—---seeesremeeeasaa.

Que, en ese sentido no se p'm:r.l-: pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohfbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos, Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger s quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que ¢l consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
T 1 - i A S

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado ate
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, trasel cotejo y analisis
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el fes

VOTAMENDL Jorge. DERECHOD DE MAKCAS Huenas Sares. Alseledo Permot Lexs Meos Argeniana. L Bva, il Pag, 458
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 28] DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESSENZ Y
ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° umsfmn SOLICITADO POR ASSDCIAJ;‘:AG ALLIA HIGIENE E
LIMPEZA PROFISSIONAL. ------- -

arroja la vision en conjunte 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 “ESSENZ” no
podra coexistir con la marca antecedente “E ESSENCE®, con la cual presenta mas semejanzas que
C B TIEEACIR, ey e o e o o e i L il i i

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitiva del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6% y 27
inciso ) 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® 281 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la
Direccidn de Mercap. == s=rsm-smsarssstssmmm s desas bt rn e e s sy s

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ESSENZ Y ETIQUETA",
clase 03, Expediente N* 06635/2023, solicitada a nombre de ASSOCIACAO ALLIA
HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL-----------rermmeenees LIl -

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 , DICTADA POR
MDEEHMDEWHJEWDESOWDEREMDDEMW
METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE
N* 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALURGICA Y ALUMINIO S.R.L.

Asuncion, 1

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de KENKO
METALURGICA Y ALUMINIO SRL. en contra de la Resolucién Ne 1.279 de fecha 02 de agusm de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas, y;----==---ssemmemm s

RESULTA:
Que, en fecha 12 de agosto de 2022 se presenta la representante convencional de KENKO

METALURGICA Y ALUMINIO SRL. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1.279
de fecha 02 de agosto de 2022, dictada por la Direccitn de Marcas, -—---—-—------——-—- e ememrssmssrasasasas

Que, en fecha 12 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
int&rpuﬂ[ur..."..........-----.-------.uuu-..-“ .......... - e Ll L LT LT p———

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante convencional de KENKO METALURGICA Y
ALUMINIO S.RL. exprest agravios; Esta Direccion tiene por contestada la e:cpremﬁn de agravios y llama
autos para resolver en fecha 16 de enero de 2023.-----~-=meerremrerrmsamsnnanss ceememena s ceeee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resclucién considera que: (..} Que, la solicitud de registro de la marca KENKO
METALURGICA ¥ ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN]) ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 35, Que habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha
constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1472524] Denominacién KENKO VIP
(SLOGAN) APUNTANDO A SU CALIDAD DE VIDA Clase 35 Registro 425369 Titular Francisco favier Benitez
Rodas (PY): Expediente 2014-1425245 Denominacién KENKO VIP (SLOGAN) APUNTANDO A SU CALIDAD
DE VIDA Clase 20 Registro 425247 Titular Francisco Javier Benitez Rodas (FY) Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, y Iz otra relacionada, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artfculo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -7+ -=---==+=rressaemrrmsrrrnann

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que, el hecho de que ambas
denominaciones posean en comun “UN" solo término. no significa que exista entre ellas algin tipo de
identidad o riesgo de confundibilidad que no permita la coexistencia pacifica de las mismas. Las marcas
enfrentadas tampoco podrin ser asociadas o relacionadas grificamente, tenfendo en cuenta que poseen
elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disimiles.../.. Asi mismo, es importante resaltar que
las marcas enfrentadas comercializan productos totalmente diferentes, ya que la solicitud de mi mandante
comercializa exclusivamente metales. Mientras que fa marca base del rechazo comercializa colchones y
sﬂnﬂemsr ‘:I.................uu.................-u---.u-a----.. s PR s R P SRR S— e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no
inferfuesto, s srr i e ———— LIRS i e e B
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 , DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "KENKO
METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE
N° 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALURGICA Y ALUMINIO S.RL.

CIRECCION NACIDMAL DE
PROPIEDAD (* GOBIERNO prr | PARAGUAL

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a consitair UNa MARCa, ---------s-ssmmmssoosoroomssasisbeienmasas e st sxmnnns R ——

Que, en primer término, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre Jas mismas. En ese
orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos
que la marca base de rechazo "KENKO VIP (SLOGAN) APUNTANDO A SU CALIDAD DE VIDA" se encuentra
registrada en la clase 35 del nomenclador internacional, para la cobertura de los siguientes servicios:
*Servicios tales como importacion, exportacion, comercializacion de colchones y somieres, ademis,
administracion comercial, explotacién de una empresa comercial o industrial trabajos de oficina,
publicidad a través de una red informética, callejera, exterior, por correo directo, radiofdnica, televisada,
marketing con relacién a los servicios antes indicados, no se reivindica el globo terriqueo contenido en la
efigueta”, mientras que la marca en tramite de registro “KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y
BUEN PRECIO (SLOGAN)" solicita en la misma clase la siguiente cobertura: importacion, exportacién y
comercializacion de metales”. Vemos asi que el principio de especialidad es relevante en el Derecho
marcario, ya que nos permite enmarcar el dmbito de proteccién del registro al establecer sobre qué
productos o servicios recae su proteccién y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe
una notable distincién en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercializacién de las marcas
en pugna, por ende, al no poseer una conexién competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual
coexistencia pacifica entre ambas marcas.--=-=-====ssrrrrmsmsesreeeees Gontadain et

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada posee una etiqueta que
consiste en la palabra "Kenko™ en letras con tipografia sin serifa de color marrdn, por debajo en menor
tamafio se agregan las palabras “METALURGICA Y ALUMINIO" en letras mayusculas, mas abajo el slogan
“Calidad y buen precio”, a esto se suma la figura de una mano con el pulgar arriba en tono naranja oscuro,
todo esto, dentro de un fondo color naranja més claro con curvas de color blanco. La marca antecedente,
en cambio cuenta con una etiqueta de color azul con letras del mismo tono en el que se observa la figura de
un globo terradqueo con las palabras “Kenko” con tipografia redondeada y en el medio la palabra *VIP” en
maytiscula y por debajo la frase "Apuntando a su Calidad de Vida". En sintesis, la marca solicita tiene
elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, s6n diferentes,
disimiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparacion. Soved--4-

et Crimabdni
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marca solicitada
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1.279 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 , DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “KENKO
METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE
N® 48286/2020, A NOMBRE DE KENKO METALURGICA Y ALUMINIO S.RL.

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, onginales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa I:E:screpa con la decisién final a la que ha arribado el A- qun de tener por rechazada la
FONCIDUE E BLITOE, oo s B 2 i 2 2 i o o e -

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “KENKO
METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN)", coincide con la razén social de la
firma solicitante, KENKO METALURGICA Y ALUMINIO SRL, En ese sentido, la marea solicitada se
identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga proteccion
conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo [1, relativa al "Nombre Comercial®
y las diversas situaciones juridicas vinculadas a é], =se-eseeseensmninaaaccee. e ERE -

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N2 1.279 de fecha 02 ::Ie agnstu de 2022 dic la
Direccian de Marcas. - R o
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LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "KENKO
HETAHJRGICAYALUMMQC&HD&DTHUENPRECI‘D{SLGGAN}YEHQUETA’ CLASE 35, EXPEDIENTE
N* 482862020, A NOMBRE DE KENKO METALURGICA Y ALUMINIO S.R.L.

Art 29 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca
“KENKO METALURGICA Y ALUMINIO CALIDAD Y BUEN PRECIO (SLOGAN) Y
ETIQUETA", clase 35, Expediente N* 48286/2020, solicitada a nombre de KENKO
METALURGICA Y ALUMINIO S.R.L.--------- -

AIE3R  NOTIFIQUESE, < sbiinitciaiisionimsmsi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 562 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 29188/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUEROD ---

Asuncion, ? por

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PEDRO LUIS
COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO contra la Resolucion N* 562 de fecha 31 de marzo
de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y;------------- rreeeare e e ————

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de PEDRO LUIS
COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucidén N* 562 de fecha 31 de marzo de 2023, dictada por |a Direccidn de Marcas, -=ssssssesmemssmes..

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelaciﬁn 'EHTETPI.IESIG. ---------------------------------------------------------------------------------- DT P Tl el pullbil

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, el representante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS
Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO expresd agravios; y esta Direccion llama autos para resolver en fecha
en fecha 10 de octubre de 2023, cooeeeem s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera 7...) Que, habiéndose realizado Ia biisqueda de antecedentes
de [a citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1311914
Denominacion BIOMET Clase 10 Registro 492409 Tituwlar Zimmer. Inc. (US) Comentario: Que las
denominaciones son casi jdénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear nesgo de confusion entre fos consumidores .- por o gue de conformidad al articulo 69 de fa
,[_E._}r_igvgwgg e Marcas, no ha llf-fgﬂ'r-i' F e LA 1o L T T T T ———

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) En el caso que nos ocupa, el unico
elemento que las marcas en cotefo tenen en comin es el vocablo "BIOMET™, sin embargo. fa marca
solicitada por mi mandante se diferencia por ser una marca con cuatro elementos denominativos siendo el
segundo, el tercero y ef cuarto elemento los vocablos “BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA™ en los cuales
recaerd primeramente la atepcion del consumidor y quedard como primera impresion y como
complemento el vocablo inicial "BIOMET, con lo se configura como una marca denominativa compuesta,
el nombre de [a marca queda a la sombra de lo que ella representa, osea sus productos, desde aparatos e
instrumentos veterinarios hasta pinzas para castrar. Por tanto, la marca solicitada por mi representado no
genera riesgo de confusion ni de asociacion con fa marca en conflicto, ya que el consumidor prestard mayor
atencion a los elementos explicativos que al elemento abreviado, y tendrd una impresion diferente de
AT TATCAE () e e er e e e et et b e et e bt e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly L R R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 562 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 10, EXPEDIENTE N* 29188/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERD --------- Seeees

del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
D O O G D T R T I UL T G om0 . 080 B b S B B 8 e e

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *BIOMET” v la
solicitud de registro de la marca “BIOMET BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, se advierte que el
elemento predominante en la marca sohoitante es la palabra *BIOMET, la cual presenta una estructura
idéntica a la de la marca regustrada En el siguiente cntap} s pUEdE carroborar |a sirmilitud grafica y fonética
ENtre Jas IR CaS TN O RO R s et s e et e st ettt o e e

"BIOMET BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA™ (marca solicitante), y
“BIOMET" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, ¥ que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el pablico consumidor.-=-=rrmemrmssrrasmnmsnasnaannna..

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 10 con la cobertura de los
siguientes productos: ©.Dispositivos e instrimentos quirtingicos y aparatos quUINirgicos que consisten en
dispositivos e instrumentos ortopédicos, incluidos implantes  Gseos, implantes ortopédicos  para
articidaciones y aparatos, dispositivos e instrumentos gquinirgicos artopédicos, a saber, implantes totales y
parciales de cadera, de rodilla, de tobillo, de hombro, placas y torniflos dseos, placas y cables de cerclaje,
implantes de codo, implantes de muneca , alfileres dseos, implantes para articufaciones de dedos de las
manos y de los pies, tormillos y urias intramedulares, tornillos de compresidon de cadera...”, mientras que la
marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los sigwentes productos de Ja misma clase:
*Comprende los productos de la clase internacional 10 (DIEZ); tales como limparas de curado para uso
médico; aparatos de tests de ADN y ARN para uso médico; dispositivos de analisis para la identificacion de
bacterias para uso médico; aparatos e instrumentos veterinarios; aplicadores de bolos para uso veterinario,
pistolas de bolos para uso veterinario; protesis; aparatos e instrumentos médicos; Amparas para uso
médico; ldmparas de rayos ulravioleta para uso médico; jeringas para inyecciones; goteros para uso
médico; pinzas para castrar..” Las marcas analizadas no solo presentan similitud grifica, debe sumarse el
hecho de ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional. Este
hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro
del mismo ambito de productos, lleguen a la conclusion de que los articulos ofertados podrian poseer el
mismo origen empresarial, En consecuencia, se genera un alto riesgo de confusion entre el pablico
consumidor, lo cual podria afectar negativamente la percepeidn y el comportamiento de la compra,----------

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N® [2%4/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe e registro de signos 1dénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar nesgo de contusidn o de asociacion con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el regisiro marcas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 562 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 29188/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERQ -- - - -

que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
S BRI e i e s e e e i R s e a3 L e Mt b S e

Que, ahondando atn mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en ef
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicion del inc. a) nige, en pnncipio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porgue ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es fa umca ™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es guizds la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en Jos conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sflabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escaset” y "Eposer” (522), "Umus” y "Domus”®
(524), "Bretdn" y "Eretdn® (532), "Maxima® y "Maxims” (537).™ De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazn.--ceeemmmmeneismmrenieesnnaneees

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "BIOMET
BIQQUTL"EICA MEDICA VETERINARIA" no podra coexistir con la marca antecedente “BIOMET™, con la cual
presenta mas semejanzas que diferencias, —=-===ssssssmmmmmm s . ————————— T —————————————————

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho amba expuestas, atendiendo al caracter
emunentemente cautelar ¥ tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 22 inciso f)
y Articulo 62 de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucidén apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
m.imaﬁ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciom N® 562 de fecha 31 de marzo de 2023 dictada por la
DMreccion dE‘ MArcag, ==ssssssssasamnmssssssssnrssasssansnsssssnsssamsms s s s s r e

Art 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “BIOMET H[{}QUMEA
MEDICA VETERINARIA®, clase 10, Expediente N® 29188/2022, solicitada a nombre de
PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA “u"Al.l.DUD ( -

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. «+++rr=srmsrsrassrmsmsms s e e -

"*DERECHO DE MARCAS™ — |orge Otamendi. 7 Ed. CARA, Abebedo Perrot, 2017
" PERECHD DE MARCAS® - |orge Otamend. 9° Fd. CARA, Abeleds Perrob, 2007
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 618 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29186/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO =

Asuncion, 2 - 9

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PEDRO LUIS
COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO contra la Resolucion N 618 de fecha 13 de abril de
2023, dictada por la Dirsccion de Marcas, Yot e et et e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de PEDRO LUIS
COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO e interpone recurso de apelacion contra la
Resalucidn N* 618 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, «-«-«sssssssssessssssnsannnes

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelaciﬁn intfrpuest“l -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, ¢l repmqen'tante convencional de PEDRO LUIS COLMAN ROJAS
Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO Expresn agnwus. v esta Direccion [lamd autos para resolver en fecha
en fecha 10 de octubre de 2023 - csescennan T I IEEE

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera %...) Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente 2016-1675012
Denominacién BIOMETH Clase 35 Registro 504914 Titular Pascual Atilio Onesima Segovia (PY). Comentario:
Que las denaminaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusian entre los consumidores .- prjrfu :;rw de conformidad al articule
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”- AR

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: ~(..) En ef caso que nos ocupa, el tnico
elemento que las marcas en cotejo tienen en comin es el vocablo “BIOMETH” (sin la H'; sin embargo, la
marca solicitada por mi mandante se diferencia por eser una marca con cuatro elementos denominativos
siendo el segundo, el tercero y el cuarto elemento los vocablos *BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA™ en
fos cuales recaerd primeramente la atencidon del consumidor y quedara como primera IMpresion y comao
complemento el vocablo inicial “BIOMET", con lo que se configura como una marca denominativa
compuesta, ef nombre de la marca queda a la sombra de lo que ella representa, osea sus servicios
veterinarios, desde aseo de animales hasta asistencia veterinaria. Por tanto, la marca solicitada por mi
representado no genera riesgo de confusion ni de asociacion con la marca en conflicto, ya que el
consumidor prestard mayor atencion a los elementos explicativos que al elemento abreviado, y tendri una
impresian diferente de ambas Marcas [ ) o--s-mrmmr e s s e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|n[grpu|'_-g[n e e A R R T o o S S R R R

pmductus o servicios, Sin embargn se encuentran regu!ada‘i en la_propia Teglalacmn plarcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerarla viabjlidad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 618 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29186/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERQD --------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derechi 2 constiIr U TarTa: -~ i sl e e s e s e i S bbb b o i e

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “BIOMETH® y la
solicitud de registro de la marca “BIOMET BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, se advierte que el
elemento predominante en la marca sohcitante es la palabra “BIOMET", la cual presenta una estructurs
idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden, seis de las siete letras que
componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y
fonética entre las marcas Mencionadas: -«

*BIOMET BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA® (marca solicitante), y
*BIOMETH" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, y que de las semejanzas ortograficas se penera una similitud fonétics, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusién en el pliblico consumidor----—------srrrsrresamnrrsa

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la glage 35 con la cobertura de los
siguientes servicios: “..Comprende servicios de la clase 35.- Importacion, exportacion, comercializacion y
ventas de alimentos, sustancias, preparaciones para uso veterinario y complementos para animales...”
mientras que la marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los sigumentes servicigs de
la clase 44: “..Comprende los servicios de la elase internacional nimero 44 (CUARENTA Y CUATROY): tales
como; CUIDADOS MEDICOS, DE HIGIENE CORPORAL Y DE BELLEZA PRESTADOS POR PERSONAS O
ESTABLECIMIENTOS A ANIMALES; CUIDADOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA PARA ANIMALES: ASEO DE
ANIMALES: SERVICIOS DE ASEQ PARA ANIMALES DOMESTICOS: CUIDADO DE ANIMALES;: ASISTENCIA
VETERINARIA: CRIA DE ANIMALES: ASISTENCIA INTEGRAL DE ANIMALES; CONTROLES SANITARIOS;
VACUNACIONES; INTERVENCIONES E;JUIRI;'EGKHS PARA ANIMALES, SERVICIOS DE PELUQL'ERIA ¥
TODO LO RELATIVO AL CONFORT Y AL BUEN ESTADO FISICO DE ANIMALES..." Las marcas analizadas no
solo presentan similitud grifica, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encuentran gn clases
relacionadas del nomenclador internacional. Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que
los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo dmbito de servicios, lleguen a la conclusion
de que los servicios ofertados podrian poseer el mismo origen empresarial, lo cual podria afectar
negativamente su percepcion v comportamiento, en cuanto a la toma de decisiones errdneas en cuanto a la
calidad, origen o caracteristicas de los servicios ofrecidos, =«

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto que, ademis del Art. 67 de la Ley N® 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se
opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294798, 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, "u" teniendo en cuenta que para ei registro_marcario lo de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 618 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 44, EXPEDIENTE N* 29186/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERD

consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
mlsmasl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus sefnmejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto. la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezean en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “fa confusidn no es un hecho de la casualidad, sino de la intencidn de productr
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente v la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de 13 prIMEraT, ---sssssssssssmmmmmmnnmees s sanac st oen e

Que, ahondando atin mas en el anélisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores. diciendo: “La esencia de una marca esti en e/
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistenicias, no es la tnica.™ ¥ acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “Es quiizds la mis
habitual en los casos de confusidn. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y Eprrser‘ (522), "Umus” y "Domus”
(524), "Breton” y "Eretén® (532), "Mdxima”y b B e e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo al cardcter
eminentemente cautelar v tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 29 inciso f)
y Articulo 62 de la Ley N® 1294/98 de Marcas: es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
mlsmasl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1¢ CONFIRMAR la Resolucion N° 618 de fecha 13 de abnl de 2023 dictada por la
DIrecCion Oe MarCas. s = s ssssssms s e s e s s e o s £ S A S S SRS R A AT AT T T T e T

Art, 28 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “BIOMET BIOQUIMICA
MEDICA VETERINARIA®, clase 44, Expediente N° 29186/2022, solicitada a nombre de
FEDRGLUISCGIAMNRDME\'EAR&\’ANESSA‘M 5

Art. 32 NOTIFIQUESE, -----------ssmssssssssmsmsnsisanssssaiiass e NP, miaasam a

' Compendss de Doctrina de Propiedad industrial, Supermiendencia de ndustria ¥ Comercio, Colombia. 2005
T=DERECHD DE MARCAL® - Jerge CRamensds ¥ B, CARA, Abicheda Perrot. 2007
' *DERECHD DE MARCAS® = Jorge Otamende. %° Ed. CARA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 617 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 29179/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO

Asuncion, )

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PEDRO LUIS
COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO contra la Resolucion N* 617 de fecha 13 de abril de
2023, dictada por la Direccin de Marcas, yi-------r-ss--ssrsrsmesommomooc ot itinsssnssistimmmmnnsmr s rsesetesoooonate

RESULTA:

Que. en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de PEDRO LUIS
COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucian N° 617 de fecha 13 de abnil de 2023, dictada por la Direccion de Marcas. -—=-«ssscesssmmsmmmnanssneass

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
e L oot M e i o

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, el representante convencional de PEDRO LULS COLMAN ROJAS
¥ SARA VANESSA VALLOUD AGUERQ expresd agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha
pn fecha 10 de octubre de B0Z3, e rms s e e e SRS S S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (..} Que, habiéndose realizado fa busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1675012
Denaminacion BIOMETH Clase 35 Registra 504914 Titular Pascual Atilio Onesimo Segovia (PY), Comentario:
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores .- por lo que de conformidad al articulo
62 de Ja Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitade” -------esr=memeesmmsmmemmmoooocnetssnsasias e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) En fal sentido. al momento e
realizar el cotejo tanto conceptual como grifico, se debe determinar si entre las marcas en pugna existe un
riesgo de confusion real o altamente significativa_/..En el caso que nos vcupa, el tinico elemento que las
marcas en cotejo tienen en comun es ef vocablo "BIOMETH" (sin la H™, sin embargo. la marca solicitada por
mi mandante se diferencia por eser una marca con cuatro elementos denominativos siendo el segundo, el
tercero v el cuarta elemento los vocablos “BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA” en los cuales recaerd
primeramente la atencion del consumidor y quedara como primera impresion y como complementa el
vacablo inicial “BIOMET", con lo que se configura como una marca denominativa compuesta, el nombre de
la mareca queda a la sombra de lo que ella representa, osea sus servicios veterinarios, desde aseo de animales
hasta asistencia veterinaria. Por tanto, la marca solicitada por mi representado no genera riesgo de
confusion ni de asaciacion con la marca en conflicto, va que el consumidor prestard mayor atencion a los
elementas explicativos que al elemento abreviado, y tendrd una impresion diferente de ambas marcas (.)".-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 617 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29179/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERO .

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 ¢l
cherecho & Com St BTl DRI+ mamsin s fiie s ol D Em T s L T

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “BIOMETH® y la
solicitud de registro de la marca “BIOMET BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, se advierte que el
elemento predominante en la marca solicitante es la palabra “BIOMET®", la cual presenta una estructura
idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden, seis de las siete letras que
componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y
fonética entre las Marcas MenCIoNadas: =« rmssee s -

*BIOMET BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA® (marca solicitante), ¥
*BIOMETH" {marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si. y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonétics, tenemos que la Impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el piblico consumidor.-—-=--ssressmescesisimemecns

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 35 con la cobertura de los
siguientes servicios: “..Comprende servicios de la clase 35.- Importacion, exportacion, comercializacion y
ventas de alimentos, sustancias, preparaciones para uso veterinario y complementos para animales..”,
mientras que la marca en trimite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de
la clase 3%: °..Servicios de impaortacidn, exportacion, comercializacién, venta, publicidad y marketing de
alimentos, balanceados, purina para animales, perros y gatos, accesorios, colchonetas, cadenas, correas,
arneses, huesos digeribles. prendas de vestir, actualizacion de documentacion publicitaria; actualizacion y
mantenimiento de datos en bases de datos informaticas; actualizacion v mantenimiento de informacion en
los registros; administracion de programas de fidehzaciin de consumidores; demostracion de productos;
publicidad; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, asi como
suministros médicos; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinanias y sanitarias,
asi coma de suministros médicos; difusion de anuncios publicitarios; gestion interina de negocios
comerciales; presentacidn de productes en cualquwer medio de comunicacion para su venta minorista
comprendidos en la clase internacional 35 (treinta ¥ cinco).. " Vemos asi, gque existe una notable similitud
en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podria
generar confusin en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y
podria contribuir a la percepcion de una relacidn entre ambas Marcas.--------- - remrrrer e s

Que, ésta Direccion estima que, ademis del Art. 62 de la Ley N® 1294/98 mencionado por el A-guo, a
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc ) de la Ley 1294/95, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa-mgrea,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registrg” marcarioo
determinante es proteger & quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que 2H
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusidn o asociacion a la marca regis
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 617 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOMET
BIOQUIMICA MEDICA VETERINARIA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 29179/2022, SOLICITADO POR PEDRO
LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA VALLOUD AGUERDO

que ¢l consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
o N PR - = s et ot o e e e et el e S e e o e

Que, al respecto, el tratadista Brever Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mis
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas ¥ no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “fa confusion no es un hecheo de la casualidad, sino de fa intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacién de una marca existente v la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que fas marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacidn de fa primera™. ----s-srrmrorrmrs s sttt

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo; “La esencia de una marca estd en e/
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca Idéntica.
La prohibicion del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Dige en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tnica.® Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds fa mds
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sitabas o radicales o
terminaciones comunes, Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (322), "Umus® y "Domus”
(524), "Bretdn® y “Eretdn” (§32), "Mixima® y "Maxims" (537).” De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo,-----ccerreeemsssnmnemnne

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 27 inciso f)
y Articulo 62 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

TEN T = e e e B B B e e 8 B B R

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 617 de fecha 13 de abril de 2023 dictada por la

Dimcclﬁn dE B AL S, s o s s o o o e e S S S S AR SRS

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “BIOMET BIOQU[M[CA
MEDICA VETERINARIA®, clase 35, Expediente N 29179/2022, solicitada a nombre de
PEDRO LUIS COLMAN ROJAS Y SARA VANESSA YAILDUEMU‘EE% -----

ATE32 NOTIFIQUESE, --snoesrmrmmmmsssmm o ms e

! Compendin de Ooctnina de Propiedad industrial. Supermtendenas de industra y Comertio. Colombii, 2005
! *DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamende 7 Ed. Calka, Abebedo Perrot. 2007
'*DERECHO DE MARTAS™ = Jorge Otamendy 5 . CARA, Abeleda Perror, 2007
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.645 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“DYNAMUS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 39045/2014, A NDMBRE DE DYNAMUS MARKETING
PROMOCIONAL 5.A.

Asuncion, 1

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DYNAMUS
MARKETING PROMOCIONAL S.A. en contra de la Resolucion N® 1.645 de fecha 27 de octubre de 2015,
dictads por 1 Direccitn die MaTcas, Yo - st st e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de DYNAMUS
MARKETING PROMOCIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion NY 1.645
de fecha 27 de octubre de 2015, dictada por la Direccion de Marcas. -----s=-sesrmooossmminesesmemmnssmnaaarees

Que, en fecha | febrero de 2016 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacion
intgrpues,tﬂ.-nn-----------------_____....._;_;_.----...“.....-....------.-.-.-._----........u.................",.,.,..,...--_-.....

Que, en fecha 06 de octubre de 2016, el representante convencional de DYNAMUS MARKETING
PROMOCIONAL S.A, expresd agravios; Esta Direccidn tiene purcnnrest:dd |a Ex]:lrnlnn de ag‘ra'-.rms }' llama
autos para resolver en fecha 13 de octubre de 2016, ~----sssmsmmmrmmmmnnnere e oo eccsscsssnesera s nennes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marea, ésta jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, gue dispone que no pueden constituir marcas: “ Art. 2 Inc f) . los signos idénticos o
similares a una marca registrada o solicitada con anterforidad por un tercero, para los mismos productas o
servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusion o de
asociac”, Fsta secretarfa ha constatado la existencia de la marca "DYNAMLUS™ amparada para la clase 1,
registrada con el n? 335923 en fecha 06/08/10 a favor de CAELUM S.A. en donde ambas denominaciones son
idénticas y no podrén tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre lis mismas existe refacion de
clases.- En consecuencia no ha fugar a lo solicitado, ™ --------«-cecsmsmmmmmmmmmrmsn oo e oo crnan s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: °(.} Primeramente, si bien ambas
denominaciones evocan el término DYNAMUS, podemos encontrar que la marca base del rechazo fue
presentada para amparar los productos de la clase 01 en general ../.. mientras que la solicitud de mi
comitente fue presentada en la clase 41, siendo esta una clase referente a seyvicios../..De esta manera se
pede evidenciar que bajo ningin aspecto las marcas se encuentran relacionadas entre si, ya que una
comprende a productos quimicos para uso industrial y la otra ampara servicios de organizacion de
conferencias, seminarios, talleres y entrenamiento profesional, entre otros../.. Que, también es relevante el
hecho de que ambas marcas cuentan con su etigueta propia y alusiva, siendo una creacion original de sus
frf"ﬂdﬂl"t‘-'ﬂ'...,]": ..................................................................................................... ELLE

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia ano del recurse
.ﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.645 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“DYNAMUS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 39045/2014, A NOMBRE DE DYNAMUS MARKETING
PROMOCIONAL S, -==ssrsssssnssassmssnenmnssemmmrermrrememmesnans

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
35923 de la marca "DYNAMUS®, Clase 0] a nombre de Caelum S.A. vencio el 06 de agosto de 2020,
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo
para F.ﬂdf_tr | o o | o

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo. resulta inoficioso el estudio del
dagravio ¥ no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida vy autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada, oo serr e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1.645 de fecha 27 de octubre de 2015 dictada por la
Di!‘l:i.'{'iﬁn d'i"' Mamasl e S o B B e e

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"DYNAMUS Y ETIQUETA®, clase 41, Expediente N* 0 14, solicitada a nombre
de DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A. ----ceserem s aganences

Art. 3@ NOTIFIQUESE . -------=rsressrmssrsnssssssessesenesat e i3 e nmn s mrmmngdoss s fonsnnnn s coenfions



ORRECTIOM S ACIONAL OF

% PROPIEDAD Ucumnmum. |FMULG Al
!ml;ﬁcmu PARAGUAY  REKUAI

Resolucién N'D_O_ 6 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 113 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FARMALAB -
TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ET]QUET.FL“ CLASE 42, EXPEDIENTE N° 75652/2022,
SOLICITADO POR FARMALAB EAS, ----- . =

Asuncion, 9 f FEA Y

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FARMALAB EAS.
contra la Resolucion N* 113 de fecha 8 de enero de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas, yi---sseerrreses

RESULTA:

Que, en fecha 17 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de FARMALABEAS. e
interpone recurso de apefacu&n contra la Resolucidn N” 113 de fecha 8 de enero de 2024, dictada por la
D]FEECIGI'I Ij.E Mﬂrfﬂs T s e i B i e b e e P S T T T T T T T T T I I S R R N O

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpugs[n. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de FARMALAB EAS, expreso
agravios; y esta Direccion llamd autos para resolver en fecha 09 de abnil de 2024 - —=-rrmmsmrmamam e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (..} Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente 2016-1674349
Denominacion BEST PHARMA LAB Clase 42 Registro 455224 Titular Best Pharma Lab 8.a (PY). Comentario;
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrian tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confision entre los consumidares - por o que de conformidad al articulo
6% de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha [ugar a Jo Solciado -« -=-«-es s esmm i

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) En primer lugar, debemas advertir
que, desde el punto de vista grifico, ortogrifico y léxico, ambas denominaciones son marcadamente
distintas entre s y no existe riesgo de confusian y/o asoctacidn entre las mismas, En efecto, por un lado se
observa gue la denominacion de mi mandante esti compuesta por una sola palabra de fantasia { sin
significado propio): FARMALASB; por el otro lado, en cambio tenemos una marca compuesta por tres
palabras con significado propio del idioma inglés: BEST (elfla mejor) PHARMA (farmacéutico) v LAB
(laboratorio), denominacion que, traducido, significa “(el) mejor laboratorio farmacéutico” ../ La solicitud
de registro "FARMALARB" cuenta con un elemento diferenciador esencial, el logotipo, a diferencia de [a
marca base de la objecién, que es una marca deNOMINALVA [..) " ====s=sressmmssimn s

Que, corresponde a esta dependencia admimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nterpuestﬂl B A e app———

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 considepdr la viabihdad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tag
derecho a cONSHLLIN UNa MAPCE, ~-r-rsssrrerserirer s s s st st tm dr e sote se s o s e s b
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 113 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB -
TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N°® 75652/2022,
SOLICITADO POR FARMALAB E.AS,

En ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo "BEST PHARMA
LAB" v la solicitud de registro de la marca "FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y
ETIQUETA", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra *FARMALAB", |a
cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el mismo orden,
siete de las nueve letras que componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud grifica y fonética entre las marcas mencionadag; === =

“*FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) ¥ ETIQUETA"® (marca solicitante), v
“BEST PHARMA LAB" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se ventica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el piblico consumidor.-----======ssrremmrmrmrmeerrreaass -

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que |a
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clage 42 con la cobertura de los
sipulentes servicigs: “..Servicios clentificos y tecnologicos, asi como servicios de investigacidn y disefio en
estos dmbitos; servicios de andlisis e investigacidn industriales; los servicios de investigacidn cientifica con
fines médicos, servicias prestados por personas, a titulo individual o colectivo, relacionados con aspectos
tedricos o pricticos de sectores de actividades de alta complepdad;: prestados por profesionales, tales como
quimicos. fisicos, ingenieras comprendidos en la clase 427, mientras que la marca en tramite de registro
pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 42: “..Andlisis gquimico; servicios de
laboratorios cientificos...”. Vemos asi, que existe una notable similitud en cuanto a la clase v la cobertura de
la marca solicitante y la marca base de rechazo, Similitud que podria generar confusion en el consumidor,
lo que constituye un nesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podria contribuir a la percepﬂun de
una relacién entre ambas marcas.--—-—---------- et et et st e

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N*® 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca,
situacién que acontece en el caso de autos. ¥ teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusién al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
E T T

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusidn mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, fa
sumilitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos gue aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de [a semejante disposician de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la mren Bn de praducir

confusiones y de aprovecharse de fa reputacién de una marc?pﬂstmtf ¥ la in

-
E
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 113 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMALAB -
TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°® 75652/2022,
SOLICTTADO POR FARMALAB E.A.S. -----nn-ssnsamscsmssmsassrmemmansansas

distintos no tiene otra finalidad que afinmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una ImMitacion de 1a primera™. ------s.sesscosmmmimmmmns s sss s s e

Que, ahondando altin mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicidn del inc. a) rige. en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, gue es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la gnica,® Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds Ja mas
habitual en los casos de confusidn. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522}, "Umus" y "Damus®
(524), "Bretdn” y "Eretén” (532), "Méxima" y "Maxim’s" (537)." De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.------oommmmmsomsmmsmnnnnmnaa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 22 inciso f)
y Articulo 62 de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
m.sl“u e e e o S e 8 8l D R 05 D 8 0 o 0 o S 8 5 R R ot e e e e ki

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucién N° 113 de fecha 8 de enero de 2024 dictada por la
Du’ecc:un 'EI.E' Marcas. sesemsmnmne e AR EEEEEEEEEETEEETEEE T I oo

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *FARMALAB - TU
SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y E'HQLTEI'A" clase 42, Expediente N*
756522022, solicitada a nombre de F, o

| Compendio de Doctrina de Propiedad Indusineld, Supenntendencia de Indusrs y Comeroin. Colombia. 2005
FTDERECHD DE MARCAS — jorge Otnmendl, 9° Ed. CABA Aleledo Perrot, 2007
' "DERECHO DE MARCAS® ~ Jorge Otamendi. 9 Ed. CABA. Abeledo Perrod, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1743 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
75612/2022, SOLICITADO POR FARMALAB EAS.

F|'|

Asuncidn, 2 f FER ZUE3

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FARMALAB E.AS,
contra la Resolucidn N* 1743 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Direccidon de Marcas, yi=--eereeeees

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de FARMALAB
E-AS. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1743 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada
Pnr Ia Dirﬂ{:l‘jﬂ dE Marc&sl -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
e e g T e e T i v

Que. en fecha 04 de marzo de 2024, el representante convencional de FARMALAB E.A.S. EIprEs-lfl
agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 07 de marzo de 2024 ----oeoemmmmmmmmnnnmmmanassananns

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.} Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-167435]
Denominacién BEST PHARMA LAB Clase 35 Registro 468899 Titular Best Pharma Lab 5.a (PY). Comentario;
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores .« por lo que de conformidad al articulo
62 de Ia Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugar a lo solicitado” -=+=---=srrmmmeemesar s e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Notamos que las diferencias son
considerables entre una y otra, El vocablo "Pharma Lab" que lo agregan cumple solo con la funcién de
acompaniar a la pnmera, y describa de esta forma seria una dencminacion cuasi genénca, B) Etiqueta
diferenciadora: La sohcitud de registro de “FARMALAB™ cuenta con un elemento diferenciador esencial, el
cual es una etiqueta, por lo que consideramos que con ese elemento el publico consumidor se familianizara
e identificard con nuestra marca solicitada y nunca ha sido objeto de confusion (.)" ======r===mssessssrreameees

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N*® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcana, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
I:tErE‘Ch'I:I A OO S LT T T BT D, === o o e o o B B B 0 0 0 B e o

En ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo *BEST PHARMA
LAB" ¥ la solicitud de registro de la marca *FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR Y
ETIQUETA”", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la palabra F. la
cual presenta una estructura idéntica a la de la marca registrada. Ambas comparten, en el jmisme orden,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1743 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N*
75612/2022, SOLICITADO POR FARMALAB EAS, ---

siete de las nueve letras que componen la marca base de rechazo. En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas:-------==-sssremmsrmrmrrrmemasan e

“FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA" (marca solicitante), y
"BEST PHARMA LAB" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresién
auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.----cm s

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la glase 35 con la cobertura de los
siguientes servicios: "~ Publicidad; gestion de negocios comerciales; admiristracion comercial: trabajos de
oficina, servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en
la explotacion o direccién de wna empresa comercial, o la direccion de los negocios o actividades
comerciales de una empresa industrial o comercialventa importacion, exportacion de productos
medicinales, farmaceuticos, veterinarios e higiénicos. COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35..% mientras que la
marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 35:
"..Comercializacién de medicamentos y productos farmacéuticos..” Vemos asi, que existe una notable
similitud en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, Similitud que
podria generar confusion en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva
solicitud y podria contribuir a la percepcion de una relacion entre ambas Marcas.---------====ssrssmsessrmesnaaas

Que, ésta Direccidn estima que, ademads del Art. 62 de la Ley N* 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc ) 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 niesgo de confusién o de asociacidn con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
R T o e e i o e et A O i

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
por sus semejanzas que por sus diterencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas v no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezean en ellas, sino de
los elementos semejantes o de fa semejante disposicidn de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “/a confusidn no es un hecho de la casualidad, sine de la intencién de producir
i‘i:rnﬂ:smm's ¥ de aprovecharse de la reputacion de una marca existente ¥ la mc.fusﬁjn de_ele

fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera”. o gy «‘h e Y gl et -

i
i
i

! Cranmpeetulio de Doctrii de Prispledadl indistrel. Superintendencia de Indistria y Comercio. Colembia. 2005
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1743 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMALAB - TU SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35. EXPEDIENTE N*
75612/2022, SOLICITADO POR FARMALAB E.AS.

Que, ahondando atin més en el andlisis, el Dr. Jorge Otamench, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mis confundible que una marca idéntica,
La prohibicion del inc. 3) rige, en principio. cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tinica.™ Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “Es quizds la mas
habitual en los casos de confusién, Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales. la misma longitud y cantidad de sifabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus” y "Domus”
(524), "Breton” y "Eretén” (532), "Maxima" y "Maxim's® (§37).7 De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.------mmememmmmremmmesneemeeeneneen

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 2% inciso f)
y Articulo 62 de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
I ST, e e e e o e i e S S AR S ss ssE s S e s T

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1743 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la
D'irecc][_']n dE Mdrr_'as_ --------------------------------------------------------------------------------

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMALAB - TU
SALUD EN PRIMER LUGAR (ESLOGAN) Y ETIQUETA®, clase 35, Expediente N®
756122022, salicitada a nombre de FARMALAB EAS. - mmem s smmmmmnmrne s

TARERECHO DE MARCAS® = Jorpe Ctamendi. % Ed. CARA, Abeledo Perrot, 2007
' BERFCHO DE MARCAS® - Jorge Otamensdi % Fol, CAIA, Abeledo Pereot. 2007
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1.281 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DIA DEL
SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 47793/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.--emsmnmvees

Asuncion, E [

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TEXO S.A. en
contra de la Resolucién N* 1.281 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de TEXO SA e
mnterpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 1.281 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada
por la Direccidn de Marcas,-«-e=ssececeaeuee e L srrrseesesasseas

Que, en fecha 31 de agosto del 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso de a.p-elacmn
lntemuﬁtﬂ e S rrewe

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de TEXO S.A. expresd agravios;
Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de
T L ] 8| e 0 T o _—_— emmmmmmamasaans S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en fas prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o 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,
teriendo en cuenta que el 11 de noviembre es una fecha conocida y celebrada como el dia del soltero
(Singles Day).- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado.” - e ER TR

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %) La Direccidn de Marcas en nada
ha explicado la relacidn existente entre "DIA DEL SOLTER® 11/11", y el GENERO de los servicios protegidos
en la Clase 35, especificamente con; 350047 servicios de agencia de publicidad: 350091 servicios de
comparacién de precios.../.. Mal podria alegremente sostener “DIA DEL SOLTER@ 11/11" resulta NECESARIO
PARA DESCRIBIR los servicios protegidos en la Clase 35, Por tanto, la resolucién recurrida resufta ademds de
INFUNDADA, ARBITRARIA, por lo cual el presente recurso de apelacion debe ser hecho lugar: Il- LA
DENOMINACION SOLICITADA CONSISTE EN PALABRAS DE FANTASIA Y ELEMENTOS FIGURATIVOS, NO
PUDIENDO SER CONSIDERADA GEN_ER]’CA |:" _}"'-1--1--1--.......1--".................... .......... -

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
INTErpUesto.------- R CILLLE 3 b A

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién m

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven pap&aﬁneﬂ:

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consid
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.281 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DIA DEL
SOLTER® 11/11 Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 47793/2020, A NOMBRE DE TEXO S5.A.--------------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a constituir una MArca, -=---=---===---- e S e s

Que, el A-quo manifestd que la denominacién solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 2, Inc. ) de la Ley N® 1294/98 que dispone: "..fos gue consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién 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..”. -

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
objetof...;" El mismo autor expresa igualmente: (... )Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso
general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus caracteristicas.../.. Se trata de un signo, que
sin ser designativo o indicativo, estd en el dominio publico. Serd irregistrable por carecer de capacidad
distintiva ../..También puede darse con las frases publicitarias, cuande muches y variados comerciantes
usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos seria sacar aigo que estd en el dominio piiblico,
a_fg‘] que PEITEHE'-E‘EE e L R

Que, la marca solicitada "DIA DEL SOLTER@ 11/11 Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por tres
vocablos, los simbolos (@) (/) y ntimeros, elementos que en su conjunto hacen referencia a una festividad
de gran relevancia: “El Dia del Soltero” o "Guanggun Jie® originaria de China desde 1993, Esta festividad que
se celebra el 11 de noviembre de cada afio (11/11), fue escogida por el simbolismo del nimero 11, que
representa a una persona solitaria. Actualmente este evento se ha convertido en uno de los principales dias
de comercio en linea en el mundo.' En este contexto, surge la duda sobre la distincion efectiva de la marca
solicitada, en relacién con su origen y alcance.------------------ e EFEPEPTEPPPTTTIRES -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: jeusl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mas alin teniendo en cuenta que tanto la denominacién y etiqueta pretendidas por la parte
solicitante ya gozan de un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales.
En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requmlti:!s
fundamentales para Su regIStr COMO MATCR---s-s-sssesssrarasssssammsmsemsmsassamssm s esses

Que, ésta Direccién estima que, ademas de la prohibicién mencionada por el A-quo, la solicitud se

opone igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: “Jos signos que constituvan una

reproduccicn, um'ramﬁn n'adumr:in n'ansﬂmracmn 0 u-.mscnpcmn mnafa parcial de un signo distintiva,
1 I mi 3 | : 1 g, que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean J'ns prr:rduc.!m O Servicios a J'as que se apﬁquen el signo, cuando su usg y registro

media por el cual se hubiese hecho conocido Elmg.r‘m"
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.281 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DIA DEL
SOLTER® 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 47793/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.------------- =

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como “DIA DEL SOLTER® 11/11 Y
ETIQUETA" podria resultar en una apropiacion indebida de un término que pertenece al dominio piblico y
cultural, el cual no debe ser privatizado sin una justificacién adecuada en cuanto a distintividad o
creatividad en su uso. Ademés, emplear una expresién tan comun y vinculada a un evento masivo podria
generar confusion en el piblico, que la asocie exclusivamente con una festividad, y no con una fuente de
servicios comerciales especificos. smmrmemm e eSS ERREEERR

Que, adicionalmente, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
engafiosas, diciendo: “La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el
desarrolla de las actividades comerciales, agricolas e industriales. Y este fin dltimo se procura obtenerlo a
través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusidn entre los productos que circulan
dentro de fa economia del pais (sea esta confusidn relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo
cual se procura por fa aplicacidn de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL
v. Institut National des Appelations d Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces tinica, 14/9/1967)." Al
respecto, esta depEndenma administrativa considera que las pres::npcmne; doctrinarias citadas se aplican
Bl CRBO B BP0, et e e el e sttt

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) y g) del Art. 2 de la Ley N® 1294/98 de Marcas,
ésta Direccion General arriba a la conclusién de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto,
corresponde confirmar la Resolucion recurrida, «--«vresemmssssmss s e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1.281 de fecha 13 de agosto de 2021 dictada por la
Direccidn de Marcas, ------------------ . .

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "DIA DEL SOLTER@ 11/11
Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente. N* 47793/2020, solicitada a nombre de TEXO
Bulseeersr s s e e s

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. --------s-reee- o e B I

# *DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendi. 9 Ed., CABA, Abeleda Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.286 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
SOLTER® DDS 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 47796/2020, A NOMBRE DE TEXO SA.--=v=-

Asuncidn, 2% FFA

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de TEXO S.A. en
contra de la Resolucion N* 1.286 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada por la Direccitn de Mareas, y; —-----

RESULTA:
Que, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de TEXO SA e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 1.286 de fecha 13 de agosto de 2021, dictada

POE 1t DEMBCCIAN e MATCRE s e s e btssiesibias e rsbots s et e e e e e s s i

Que, en fecha 31 de agosto del 2021 fue dictada la pmwd.-enc:a que concedi6 el recurso de apelacitn
Interpuestu D rrrrErrTTErTEEETEEEEEsEEELssssssaan

Que, en fecha 15 de marzo de 2023, el representante convencional de TEXO 5.A. expresd agravios;
Esta Direccidn tiene pm' contestada la Expresj.-ﬁn de agr;mm ¥ llama autos pam resalver en fecha 30 de
octubre de 2023, - TR T P b et i ;

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera gue la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,
reniendo en cuenta que el 11 de noviembre es una fecha conocida j-' celebrada como el dia del soltero
{Singles Day).- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado. " -----+sv=ssee- SR s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: <..) La Direceidn de Marcas en nada
ha explicado la relacion existente entre “DIA DEL SOLTER® DDS 11/11% y el GENERO de los servicios
protegidos en fa Clase 35, especificamente con; 350047 servicios de agencia de publicidad; 350091 servicios
de comparacion de precios../.. Mal podria alegremente sostener "DIA DEL SOLTER® DDS 1I/11" resulta
NECESARIO PARA DESCRIBIR los servicios protegidos en la Clase 35. Por tanto, fa resolucién recurrida
resulta ademds de INFUNDADA, ARBITRARIA, por lo cual el presente recurso de apelacidn debe ser hecho
lugar: - LA DENOMINACION SOLICITADA CONSISTE EN PALABRAS DE FANTAS[A Y ELEMENTOS
FIGURATIVOS, NOQ PUDIENDO SER CONSIDERADA GENERICA ()= +=ssssmssssesnsmsssaans -

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
]nterpm e e e e e e R R TR B B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1.286 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIA DEL
SOLTER® DDS 11/11'Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47796/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A_-===vex=s

del registro marcanio se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 8 COMEHTLIT LTI TN s—scsm e s s s o s o A ARS8 LA 2 B o — = b e

Que, el A-quo manifesté que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 2, Inc. €) de la Ley N* 1294/98 que dispone: “.los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio... " -

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(..F El mismo autor expresa igualmente: Y. JExiste otra forma en la gue un signo puede pasar al uso
general sin que pase a ser indicative de un producte o de sus caracteristicas..../.. Se trata de un signo, que
sin ser designativo o indicativo, esti en el dominio publico. Seri irregistrable por carecer de capacidad
distintiva ... También puede darse con fas frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes
usan las mismas frases, El otorgar una marca a estos signos serfa sacar a}gﬂ que esti en el dominio piblico,
.ﬂ'gu qmpgﬂmmamdm{ i PR SR e

Que, la marca solicitada *DIA DEL SOLTER® DDS 11/11 Y ETIQUETA”" se encuentra compuesta por tres
vocablos, tres siglas, los simbolos (@) (/) y nimeros, elementos que en su conjunte hacen referencia a una
festividad de gran relevancia: “El Dfa del Solterc™ o “Guanggun Jie” originaria de China desde 1993, Esta
festividad que se celebra el 11 de noviembre de cada afio (11/11), fue escogida por el simbolismo del nimero
1, que representa a una persona solitaria. Actualmente este evento se ha convertido en uno de los
principales dias de comercio en linea en el mundo.! En este contexto, -.mrge la duda sobre la distincién
efectiva de la marca solicitada, en relacién con su origen y alcance -

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarmos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mds a(n teniendo en cuenta que tanto la denominacién y etiqueta pretendidas por la parte
solicitante ya gozan de un reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales.
En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para SuU FeEisIr0 COMO MaICa, = s et e s e

Que, ésta Direccidn estima que, ademis de la prohibicién mencionada por el A-quo, la solicitud se

opone igualmente a lo previsto en el inc. g} de la Ley N* 1294/98: “Jos signos que constifuvan una

Leproduccion, :m.r!iﬂm u?dummn. ﬂ':nsﬂmmc.ldn o u'ansr:n_pf.rt}n total o parcial de un signo distiotive,
Idéntico o similar, goto 2 def pablico, que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean J'ns pmducms o SErvIcios 4 J'm que se qut.rquen el signo, cuando su use y registro
fuesen susceptibles de causar confusidn o un riesgo de asociacién con ese tercero, o .ﬁgmﬁqum un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiers-ses

medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”, la denominacién solicitadafa
prohibicién del inc. a) *los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden piiblico, a la moyal y a las
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.286 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DIA DEL
SOLTER® DDS 11/11 Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 47796/2020, A NOMBRE DE TEXO S.A.

buenas costumbres y ague ' ir a3 ¢l ' . - i
maodo de fabricacidn, las -r:m:teﬂs-tn:'as a .Ia aphrndy Enann‘ad de.f empfea de ﬁr:aspmduc-tas o servicios dn.-
e - rrns sresssanre

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como “DIA DEL SOLTER® DDS 11/11
Y ETIQUETA" podria resultar en una apropiacion indebida de un término que pertenece al dominio pablico
y cultural, el cual no debe ser privatizado sin una justificacién adecuada en cuanto a distintvidad o
creatividad en su uso. Ademis, emplear una expresidn tan comin y vinculada a un evento masivo podria
generar confusién en el pablico, que la asocie exclusivamente con una festividad, y no con una fuente de
servicios comerciales EEFII‘.'«Eiﬁ.EDE. e s e e e i e A R e i B e

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
engafiosas, diciendo: “La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el
desarrollo de las actividades comerciales, agricolas e industriales. Y este fin dltimo se procura obtenerlo a
través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusidn entre los productos gue circulan
dentro de la economia del pais (sea esta confusidn relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo
cual se procura por la aplicacién de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, “Destilico SRL
v. Institut National des Appelations d"Origine des Vins et Eaux de Vie®, sala entonces dnica, 14/9/1967).% Al
respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescripciones doctrinarias citadas se iphcm
2l cazn de MR, —— e st s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) y g) del Art. 2 de la Ley N* 1294/98 de Marcas,
ésta Direccidn General armba a la conclusidn de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto,

corresponde confirmar la Resolucion recurmida, -« e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 12846 de fecha 13 de agust{: de 2021 dictada por la
Direccidn de Marcas, - S A R L DL P LA Do s S RS R e Y AL S F

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “DIA DEL SOLTER® DDS

1Imn 'y ETIQUETA" Clase 135, Exp-ed.lente N* imﬁ.l’lﬂlﬂ, solicitada a nombre de

Art, 38 NOTIFIQUESE por Cédula, —-=-r=ssemreerreaeas R —

! *DERECHD DE MARCAS™ = jange Otarmends, ° Ed. CABA, Abelada Permot, 207
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “C-LITE Y E.'I'IQUETA' EXPEDIENTE 1734995,
SOLICITADA POR CREE, INC..

- & e JG
asuncien, § 0 FLO £udd

VISTO: El recurso de apelacion imterpuesto por el representante convencional del oponente contra la

Resolucidn N 945 de fecha 23 de octubre de 2012, dictada por la Direcoidn de Asuntos Marcanos Litgiosos, y;---------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional del oponente e interpone
recurso de d.FEldEIcm contra la Resolucidn N* 945 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcanos L_]hg;usns el sfnigaf i S e i = el gt e e o e e e e e A S s

Que, por proveido se concede &) recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *Exprese agravios el
EFEJEJT!E.E“ f:fhd 27 dt ETIEFD de o B T T e LGLLL LT

Que. en fecha 20 de enero de 2025 fue dictado el Informe de la Actuania. - s
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos hitigiosos se producird de pleno
derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado nrn_gun acto de pmmriimlfnm a
purtir de Tos seit meses de M QmMa SetUmEISN . wrs e e e st e et i bt e e 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 agnwn y que lo motivan a
alzarse en HPL"H.'EH'.'II'I"’ SR,

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacian en fecha 26 de diciembre de 2019.-—--ccceeesssnsmismn e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la providencia que
autoriza a expresa agravios, 27 de enero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en a
ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. s

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

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 regL_r.trn de marca *C-LITEY [-.'['IQ'UE.TE" Clase 11, Acta N2 17!4995 prf!tnt‘rld'rl

pnrmlm S ssmmiia R srammrEer rammmm -

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la sohcitud de g
ETIQUETA®, Clase 11, Acta N 1784995, presentada por CREE,

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cétiula,-—--r--rmswmsssmeseiassessensssnsassanigaseasaes

Dirpeciin Gannial di Propicdag |
Deepecids Nacienat dr Propiedsg [rileral
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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 "CHOCO CHOC LA UNIVERSAL", EXPEDIENTE
1322933, SOLICITADA POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

.-\.:'iunrlﬁnrg E |_FE ’J

VISTO: El recursa de apelacion mterpuesto por el representante convencional del aponente contra la
Resolucion N* 669 de fecha 25 de noviembre de 2020, dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---

RESULTA:

Que, en lecha 04 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucion N°* 669 de fecha 25 de noviembre de 2020, dictada por la Direccidn de
AsUNtos Marcarios LIl giosos. e e s s e s s aaa st st e e e e e m s

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios ef

et o Tt 1 de ahiril e BRL. s smssssosss sons ss o e i s s s s an¥ oot om s st i
Que, en fecha 21 de enero de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria, - =-reeeeeemmmmes e rsssnsnnes
CONMSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia; “En todos los asuntos litigiosos se producira de plenc
derecha la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de procedimiento a
partir de fos seis meses de Ja G ma aoiuaeion s c e s s ssiei et r e i e m s h ek mee e

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacian, por lo que desde ese momento
corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manas 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 apﬂl;ci|f;!1_11-------u......-----------------.n...."u.......-......._.....-.---,..."...".....u..._........_."...................._

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que Ia dltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacidn en fecha 04 de diciembre de 2020, -srrrressimiinsnmn i e

Que. en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la providencia que
autoriza a expresa agravios, |18 de abril de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley
marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente -« e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte
del recurrente y, habiendo transcurnido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas,
corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecha, « oo

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

Art. 1¥ DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca "CHOCO CHOC LA UNIVERSAL", Clase 30, Acta Nt 1322933,
presentada por UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. -+ s eessscsmmmmmn s e saas

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicityg-geregistro de marca “CHOCO CHOC

T3 '-ﬁresmil_‘a J'

Art 32 NOTIFIQUESE por i cevmvermenmsmmromssis il 2 s
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OFOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGON
EL%BURADG Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2245084, SOLICITADA POR MINERA MONDAY SOCIEDAD

Asuncién, 7 [ [ 5

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucion N* 399 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi=-sess-mmemmv

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso
de apelacion contra la Resolucion N° 399 de fecha 03 de jullo de 2023, dictadsa por la Direccitn de Asuntos Marcarios
ngjggng_"-u......__----.--r.....--....-------"--....u.......---.----........-..--...---.....L....__..._..._,.,“........--..-....,......._..

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios ef

Apelante e TeChiE 18 G S Pm0 e O - e v o e A e et
Que, en fecha 21 de enero de 2025 fue dictado el Informe de 1a ACEEBIR. <<=+ er e meeemeeemerereeeeeeeeeers
CONSIDERANDOD:

Que, el Art, 56 de la Ley N* 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos Jos asuntos litigiosos se producird de pleno

derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuadn ningtn acto de procedimiento 3
i F

Partir de Jos seis meses de 1 UIIMA SEtURTIIN " -+m-====srescraisn eirrrrissntasaasssessserrreantamesssemseen st mn e e rmmee e smene

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 apnhguj.nl..-----"--n--u....---------.1"....-..--.------"...1-u...._..-----"...“.........._.-.--.--...uuu...--.--..--"..... -

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicidn del recurso de apelacion en fecha 13 de JUlio de 2023 - =«--sxeosemrrmrmsseeimmeeemecrssssssssssseees e e meeas

Lue, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de fa providencia que
autoriza a expresa agravios, 24 de agosto de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la
ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del FECUITENte s coceecresrnrasss s s ememenss

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falts de impulso procesal por parte
del recurrente y. habiendo transcurmdo en exceso el plazo legal establecida para las instancias litigiosas,

corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. - e eceereesemss e vrraen.
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 DECLARAR aperada la caducidad de la instancia en el expediente de aposicién en la
solicitud de registro de marca *CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGON ELABORADO Y
ETIQUETA", Clase 37, Acta N® 2245084, presentada por MINERA MONDAY SOC
ANONIMA - rratssstesmmer e rrasssssssss oo s s e sans s sasss st e s s e e smmeeams e eeeessereerrembeessmean

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de

MONDAY S.A HORMIGON ELABORADO ¥ ETI
presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD ANO

epttro-de marca "CONCREMAX
A", Clase ﬂ*. Acta NT 2245084,

EER .- T L

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.---ssesssereocccirriinnas dreeoeaoos

amela Cristalidn
r'|,\|'|:-_-.._p"‘ rkna



DWMECCIAM NACIONAL DE

4+ 3 PROPIEDAD Q}Gﬂmnmn it PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

007 1
Resolucion N* s :

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONCREMAX MONDAY S.A HORMIGON
ELEBGR.&DD Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2249078, SOLICITADA POR MINERA MONDAY SOCIEDAD

AgLncion, 2 E: v

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucion N* 400 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Liti BiOS08, jeesensmusan

RESULTA:

Que. en fecha 13 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del Oponents e interpone recurso
de apelacion contra la Resolucian N° 400 de fecha 03 de julio de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
LiriE_!...'lﬁﬂﬁ."“'""""""""”"""""""“"""""' e B R o o e e T T 0 om0 5 i e e 8 A 5

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios el
,waanff-";_rh fecha 24 de Agosto de B e e e i eeme A A e ettt

Que, en fecha 21 de enero de 2025 fue dictado el Informe de [a ACHUEE, —— e eoeeememee e ssssesssemeenee
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N* 1294/98 de Marcas enuncia; “En todos los asuntos litigrasos se produciri de pleno
derecho la caducidad de Ja instancia administrativa, si no se hubiere efectuado mngin acto de procedimiento a
partir de los seis Meses de la time SOUBCION " ~+=sssetioeeeens e eeeeev,

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, quedandn 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 on EpE]-ﬂ.ﬂlﬁIl.'""'“---‘--“"'-'"""“------""'"'"" B e L e 0 R L8 . e e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
mterposicion del recurso de apelacion en focha 13 de julio de 2023, et ssse e eeeseae s eesssens

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuania, desde Ia fecha de 1a emision de la providencia que
autoriza a expresa agravios. 24 de agosto de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la
ley marcaria, sm que se evidencie impulso procesal POF PAMTE el FECUPTENTE, s reseseee e rrssrrasasin st s srnnsnnsses

Que, en virtud a las consideraciones realizadas. habiéndose constatado la falta de im pulso procesal por parte
del recurrente y, habiendo transcurndo en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas,

corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en dererhn, —- - -sssssssammmsmrmerreeiassossann-
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 1® DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la

solicitud de registro de marca *“CONCREMAX MONDAY 5.4 HORMIGON ELABORADO Y
ETIQUETA®, Clase 35, Acta N? 2249078, presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD

Art. 2% ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud
MONDAY S.A HORMIGON ELABORADO Y
presentada por MINERA MONDAY SOCIEDAD ANO

& |
Art. 39 NOTIFIQUESE por Cédula,scaoceoememeeaeee L -
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FOR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1998 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SEDUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 88727/2022, A NOMBRE DE IPPF/WHR INNOVA, S.A. =====-ceeeremmsraans

Asuncion, . |
2B FLB )
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de IPPF/WHR

INNOVA, 5.A. en contra de la Resolucion N® 1998 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Direccidn
dE MHTCEE.}"L e O O N e 55 s - 5 i e i s 6 et

RESULTA:

Que, en fecha 05 de abril de 2024 se presenta la representante convencional de IPPF/WHR INNOVA,
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N 1998 de fecha 25 de noviembre de
2023, dictada por1a Direociin die MUECHE, - i sredasassri s s e oo s i oo 8 ey

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
iﬂtﬂ'l’put'ﬁtﬂ.""'"""‘““"""“"""""’""‘"""""“““"""""“""""'““'""""""""-'“““"“"’"”"""““

Que, en fecha 04 de junio de 2024, la representante convencional de IPPE/WHR INNOVA, S.A.
expresd agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 06 de IUﬂi‘D‘ LB TN o ettt 5 i i e i i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: () Que habiéndose realizado la hisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2016-1640673 Denominacion REDUX Clase 5 Registro 551302 Titular Agromendes Ltda. (BR). Comentario:
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en tuna
misma clase. sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo gue de conformidad al articulo
62 de fa Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 Solicitad, " -=---«===-=s=ssssmsssssssumsescerscnrssrnmmssssssssasnnsnas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..) Que, primeramente, vengo a
destacar que entre las denominaciones SEDUX y REDUX, existen diferencias grificas, ortogrificas y
fonéticas que las wuelven muy disimiles. lo que permite la coexistencia pacifica entre las
mismas../.. Tampoco existe identidad conceptual o ideoldgica. va que la marea solicitada es un término de
fantasia, muy novedaso y distintive, creado de una manera muy original, que catsa impresién especial en el
consumidor../.. es muy impertante resaltar, que la marca SEDUX, de mi representada, constituve un
derecho adquiride a su favor, debido a que posee numerosas registros de la marca en otros paises, para
productos en la clases §, a continuacion, se detallan los mismos, y se acomparian al presente escrito copias
de fos coertificados demgjgrmg R o K

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para dis
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcarfa, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consi derar lalviahilidad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1998 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SEDUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 88727/2022, A NOMBRE DE IPPF/WHR INNOVA, S.A. +--essstacsasasasaces

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHEUIT UNGE MANCA, ==-=-===m=m=s s st s s r o s sm s s s Sh s nn s tn e

Que, en pnmer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones. de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *SEDUX" y la marca base de
rechazo *“REDUX", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden cuatro letras de las cinco
que posee la registrada en su denominacion, siendo asi similar a la marca antecedente. En el siguiente
cotejo se puede corroborar |a similitud gréafica y fonética entre las marcas mencionadas: -----—-----oomeeees

SEDUX {marca solicitante), y
REDUX {marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.-

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una sohcitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca

base de rechazo, posee el registro N2 551302 en la glase 05 que protege todos los productos, mientras que la
marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura en la misma clase para los siguientes pmdum:
"Productos farmacéuticos, preparaciones para use médico v veterinario; productos higiénicos y sanitarios
para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinano, alimentos para bebés;
suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apdsitos; material para
empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dafinos; fungicidas,
herbicidas, en particular lubricantes intimos™. Vemos asi, que existe una notable similitud en cuanto a la
clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, lo que constituye un riesgo para la
distintividad de la nueva solicitud y podria contribuir a la percepcitn de una relacién entre ambas marcas.--

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 6 de la Ley N* 1294/98 que dispone; "..La Direccion de la
Fropiedad Industrial en interés del publico, podra denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atin mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse sdlo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para determinados
productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion total...", --------<--st=aszzstrersssrmcrsreraasaans

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ de |a Ley N* 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticas o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa-fia
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro m@

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros ¥ que en el de auto
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1998 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SEDUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N* B8727/2022, A NOMBRE DE IPPF/WHR INNOVA, S.A.

claramente hay riesgo de confusion al Indueir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
las mismas. Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr, jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto. especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabrd el origen de los
pn}du“rus [""_JI_"' ...................................................................................................................

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podrin coexistir pacificamente en el mercado, atendiendo
4 que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que la solicitud de registro de la marca *SEDUX" no podra coexistir
con la marca antecedente “REDUX", por el potencial riesgo de confusién que podria darse en el publico
i 57111 L L T S

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los 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° 1998 de fecha 25 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, «=-cesseseesm e e e

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SEDUX", clase 05,
Expediente N® 88727/2022, solicitada a nombre de IPPF/WH

Art. 32 MO T OUBRE, i

| OTAMENDL jorge, DERECHO DE MARCAS, Baenos Aircs, Abeleda Perrot Levs News, Argenhma, 1012, Bva. Ed Pag, 455
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 92594 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 84034/2021
SOLICITADA POR CHACO INTERNACIONAL S.A.---

Asuncian,

VISTA: La solicitud de registro de marca *UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y
ETIQUETA", Acta N* 84034/2021, clase 09, solicitada por CHACO INTERNACIONAL S.A_ y; -----+re=semsrrmasnnen

RESULTA:

Que, en fecha 24 septiembre de 2021 se presenta CHACO INTERNACIONAL S.A. y solicita el registro
de la marca *UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", para a.mparar productos de la clase

T AR S s e i

mErmmmT

Que, en fecha 02 DE JULIO DE 2022 ha sido emitido el Dictamen N*® 92594 pnr la Direccitén de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. ----eseme e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", Acta N* B4034/2021, clase 09, solicitada por
CHACO INTERNACIONAL S.A., con Dictamen de la Direccion de Marcas N* 92594 de fecha 02 de julio de
2022, favorable a la emisidn de la respectiva Resolucién de Concesion.-------

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

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca "UNISENSOR DIAGNOSTIC
ENGINEERING Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 09 tales como: Apmms e
instrumentos cientificos y de investigacién, de medicién, deteccion, de pruebas”.---------=---=-ssrerevcrrneneaaas

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa realizar el anélisis de la selicitud en trimite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas,--

Que, al analizar la denominacion “UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETI
advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traduccién al espafiol
Ingenieria de diagnostica™. Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuen

-
! Artioulo &*.- La Direccifin de la Propiedad ndustrial en interés del pablico, podri denegar ¢ registro de una m ;E;-E!__p friLgy
semejante 3 oira registrada para el mismo producto o servicio, con notficacion al solicitante, agn mediando con bt del

titular de la marca registrada.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 92594 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N® 840342021
SOLICITADA POR CHACO INTERNACIONAL S.A.

afirmar que, a la hora de analizar la wiabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en
idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la denominacion se encuentran
incorporadas o no al lenguaje comiin en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor, -=-===-----

Que, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciacion
espontinea se puede advertir el significado de la misma; es decir, |a total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés®, -------- -

Que, en ese sentido, esta Direccién General disiente con el criterio adoptado por la Direccién de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden 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 pam calificar o describir alguna
caracteristica del ProgUicte 0 BBV ICHOT -« =re e st s s s

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motive
por el cual, carece de lafspt:ﬂalldad suficiente para identificar al pmductn cuya cobertura es solicitada con
el mgnu FIESEI"IIE&U ........ i e o i A st B i A B

Que, en consideracién a lo expuesto, no se logra visualizar cuil seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion *UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA”, de la forma en que
ha sido presentada, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser susceptible de
convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues "UNISENSOR® podria ser interpretado como
una referencia a un sensor Gnico {uni), lo que limita la distintividad, mientras que "DIAGNOSTIC" y
*ENGINEERING" son términos ampliamente utilizados en la industria técnica y cientifica, especificamente
relacionados con servicios de diagnostico y ingenieria, lo cual hace que la denominacién sea meramente
descriptiva de los servicios o productos que ofrece. En otras palabras, la simple conjuncién de palabras
comunes- "UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING™ para productos relacionados precisamente con
Aparatos e instrumentos cientificos y de investigacién, de medicién, deteccién, de pruebas, no podria ser
considerada como un signo capaz de distinguir a sus productos de los demas existentes en el mercado,
abocados al mismo rubro,———-—-----s—r——menece e — bt R e

Que, al ser las palabras de uso comin no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa® son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio piblico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademés
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.--=-=+==s=sss=snsss=-

Que, esta Direccion General considera que la denominacién “UNISENSOR DIAGNOSTIC
ENGINEERING Y ETIQUETA" no ofrece ningin elemento distintive para los productos uﬁ‘emdns.
careciendo de las caracteristicas bisicas necesarias para convertirse en marca,------- -

! lorge Otamends, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012, B 75.-
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 92594 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“UNISENSOR DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N® B84034/2021
SOLICITADA POR CHACO INTERNACIONAL S.A. sreen

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N* 1294/98 de

Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
mfnﬂr Elljli_sisi-r-r-r-----------------------r--r-r-r-|lll1--------------------..--.-.-.-.........-........“......... ..... et

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 92594 emitido por la Direccion de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-—------——-rrmrr e oo e r———————————————

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 92594 de fecha 02 de julio de 2022 dictada por
la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca “UNISENSOR
DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", clase 09, Acta N® 84034,/2021, solicitada
a nombre de por CHACO INTERNACIONAL S A e ———

Art. 22 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *"UNISENSOR DIAGNOSTIC
ENGINEERING Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 84034/2021, solicitada a nombre de
CHACO INTERNACIONAL S.A.. T

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "UNISENSOR
DIAGNOSTIC ENGINEERING Y ETIQUETA", clase 09, Acta N® 84034/2021, solicitada
a nombre de CHACO INTERNACIONAL 5.A..--

T mmy

Art. 48 NOTIFIQUESE.----- il e . B, Rl S e B
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111816 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° §3639/2022 SOLICITADA POR NEW GATE
T PENCE PORIMITIATTEY s msnt et usmmsias s tab st ctiminiimmne

Asuncion, J ] [L0

VISTA: La solicitud de registro de marca "MAGDALA Y ETIQUETA", Acta N® 83639/2022, clase 41,
solicitada por NEW GATE TO PEACE FOUNDATION, ¥; ---=++=rr-=sssrssmassssansasnmmssssnssssnsssmsosiosemsmmommsnnnes

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2022 se presenta NEW GATE TO PEACE FOUNDATION y solicita el
registro de la marca "MAGDALA Y ETIQUETA”, para amparar servicios de la de |a clase dl.cesesemmssnnaenns

Que, en fecha 12 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N” 111816 por la Direccion de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, ---------=-=-=-ems s e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"MAGDALA Y ETIQUETA", Acta N® 83639/2022, clase 41, solicitada por NEW GATE TO PEACE
FOUNDATION, con Dictamen de la Direccién de Marcas N* 111816 de fecha 12 de enero de 2024 , favorable a
la emisién de la respectiva Resolucion de Concesion. - s

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesitn del registro de una solicitud de marca, no solo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
mmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatona, 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 viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 3 CONSTIELIR LRA MAECA, === r s rrm e rm e s e £ et

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusion entre ellos, -------—---

Que, realizando el cotejo entre MAGDALA Y ETIQUETA (solicitante) y MANDALA (marca
antecedente) a nivel ortogrifico, fonético y conceptual se adwvierte que presentan claras semejanzas.
Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de
analisis es el conjunto de cada marca en cuestion, y se observa que la impresién que dejan los vocablos
provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominacién no la aleji-de-l;
confusion, pues no aporta novedad ni originalidad. Por lo tanto, de la similitud unugréﬁc deriva I;
identidad foneética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea, -

kg, Llnpdis N

' Artieula % La Direccion de la Propiedad industrizl en interés del poblico, podra denegar el registro de ana masted idéwdca emuy,
semefante a otra registrada para €l mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, sin mediandiy thsenﬂndlnm |:|!I.-
tituslar che la marca registraca,
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N°® 111816 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 83639/2022 SOLICITADA POR NEW GATE
TO PEACE FOUNDATIQ,-----=---

MAGDALA Y ETIQUETA {marca solicitada)
MANDALA {marca antecedeénte)

Que, ademas de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna
se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41. Al respecto, la marca
antecedente, "MANDALA" se encuentra registrada para “Educacion, formacion, esparcimiento, actividades
depaortivas y culturales y todos los demds servicios” como asi también la marca "MAGDALA Y ETIQUETA"
fue solicitada para cubrir “Entretenimiento interactivo, servicios educativos y actividades culturales”. Con
esta comparacion queds demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se
encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca los mismos servicios que
comparten las marcas analizadas. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un
criteno estricto y riguroso a la hora de otorgar regutrl:rs para servicios de la clase 41, atendiendo a la defensa
del interés del piblico Consumidor, —e e e

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion en la mente del
consumidor al pretender el solicitante registrar la marca "MAGDALA Y ETIQUETA" en la misma clase 41, En
tal sentido, el comprader podria caer en confusion pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud
ortogrifica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento grafico que evite esta confusién, -------- -

Que, segun el Art, | de la Ley N® 1294/98 de Marcas, son marcas todos los signos que sirven para
distinguir productos o servicios. A su vez, el inc, f) del Art. 2 dispone que no podran registrarse como
marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero,
para los mismos productos o servicios, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca; y, en el mismo sentido, el Art. & del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia,
precautelando el interés publico, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada o solicitada con anteriondad Por N EErCerD. «-—— - —srremrrrm e

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de marca MAGDALA Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es
susceptible de causar riesgo de confusion o de asociacidn con la marca registrada con anterioridad
MANDALA, Reg. N* 421021, clase 4] a favor de Maria [osefina Veiga Orfig=««sssssmmmes oo mimoieii e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 111816 emitido por la Direccion de Marcas y dJsp-uner el

rechaz.n dl-' |a sullcltud I e e e e e e e T B I o il o e e e e o N 0 008 808 5 e o g
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art 1® REVOCAR el Dictamen de Marcas N 111816 de fecha 12 de enero de
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 111816 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83639/2022 SOLICITADA POR NEW GATE
TO PEACE FOUNDATIO). -+~ e i % S S R B

Art. 22

Art. 30

Art. 42

ETIQUETA", clase 4], Acta N* 83639/2022, solicitada a nombre de NEW GATE TO
PEACE FOUNDATION. = s aramasem s crrmsnsass e sma e e s mm e s s st e e e m e s ma s aseee

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAGDALA Y ETIQUETA", CLASE 41,
Acta N° 83639/2022, sclicitada a nombre de NEW GATE TO PEACE
ORI DATIONN, v so ottt s i e s immsis e b A e 5 B i i a

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “MAGDALA Y
ETIQUETA”, clase 41, Acta N* 83639/2022, solicitada a nombre de NEW GATE TO
PEACE FOUNDATION.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 112092 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA "LASH QUEENFPY Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N*® 61319!2022 SOLICITADA POR VICTOR
HUGO DURAN BIRHUETT. -

Asuncion, 7 fj FLE <909

VISTA: La solicitud de registro de marca *LASH QUEENFV ' Enqua'm' Acta N 6131912022,
clase 44, solicitada por VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2022 se presenta VICTOR HUGO DURAN BIRHUETT y solicita el regmtm
de la marca "LASH QUEENPY Y ETIQUETA”", para amparar servicios de la de la clase 44, ---eeeeeremmmmcnninnnns

Que, en fecha 19 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N® 112092 por la Direccién de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, < == -

CONSIDERANDO:

Jue, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“LASH QUEENPY Y ETIQUETA", Acta N* 613192022, clase 44, solicitada por VICTOR HUGO DURAN
BIRHUETTN, con Dictamen de la Direccion de Marcas N® 112092 de fecha 19 de enero de 2024 |, favorable a
la ermisiton de la I'ESPI'.'C“\-'-EI Resolucion de Concesitnm, «oormrmmrmmssmmmmmmmmss s s s s s s S m S RSS2 22 s s nnn e e

Que, en uso de las atnbuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés 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 marcana, 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 vahidos como el
AEreThHO 3 COTISTITLIE LTV TTLETE, = o o s s s e o s 00 887808 00 0800008 0 B 0 8 0 e

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales
desmembraciones, de torma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a |a hora de determinar si existe o no posibilidad de confusion entre ellos, <----------

Que, realizando el cotejo entre LASH QUEENPY Y ETIQUETA (solicitante) y QUEEN LASHES (marca
antecedente) a nivel ortogrifico, fonético v conceptual se advierte que presentan claras semejanzas.
Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de
anilisis es el conjunto de cada marca en cuestion, y se observa que la impresion que dejan los vocablos
provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominacion ne la-steja de la
confusién, pues no aporta novedad ni originalidad. Por lo tanto, de la similitud- ortogrifi iva la
identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma‘idea™ Rt -

' Articulo 8%« La Divecciin de la I“r-:-p:e-:l-ad Industrial en interés del pablico, podri denegar el registro de una marcs Hica o iy
semejante a ofra registrada para el mismo products o servicio, con notificacion al solicitante, adn medianda !:mlt'hl:lmlrntn el
titular de la marca registrada } Ry
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 112092 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “LASH QUEENFY Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N® 61319/2022 SOLICITADA POR VICTOR

HUGO DURAN BIRHUETT. ———
LASH QUEENPY Y ETIQUETA {marca solicitada)
QUEEN LASHES {marca antecedente)

Que, ademas de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, y ahondando en el
analisis relativo a la cobertura de productos y servicios, debe sumarse el hecho de que las marcas en
cuestion se encuentran en clases relacionadas, al respecto vemos que la marca antecedente, *QUEEN
LASHES® se encuentra registrada para la clase 35 “Administracion y gestién de negocios: Servicios de
importacidn, exportacion, venta y comercializacidn de productos de belleza como maquillajes, perfumes y
pestafias postizas”™ mientras que la marca “LASH QUEENPY Y ETIQUETA® fue solicitada para cubrir
servicios de la clase 44 “Senicio de belleza y cuidados del ser humano, en las pestafias, cejas v piel”
Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo
de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusién al inducir a
confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un
arigen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, -« eeemem e

Que, si bien es cierto, el sistema adoprado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar par alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusioén o de asociacion con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
T = o B B e e e T T T T 0 0 - 5 e o - 0 0 0 5 5 B o o e

Que, en el mismo sentido, el Art. & del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia,
precautelando el interés piblico, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada o solicitada con anterioridad por UN TEFCErD, ===xssams e et

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de marca LASH QUEENPY Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es
susceptible de causar riesgo de confusion o de asociacion con la marca registrada con anterioridad QUEEN
LASHES, Reg. N° 494276, clase 35 a favor de Ingrid Veronica Schittner Ramirez y Monica Violeta Aguayo
Dun'a_--"...-.u....-----------------.-r........-..........---------.............-.------____----,"."........-.---------___---........

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro epeSagspndiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 112092 emitido por la Direccién de
rechazo de la solicitid,-------=seoremmmmssesnm e e f-g - naas

POR TANTO, e Ty
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 112092 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “LASH QUEENFY Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* 61319/2022 SOLICITADA POR VICTOR
HUGO DURAN BIRHUETT,--- -

Art 12

Art. 22

Art. 32

Art. 49

REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 112092 de fecha 19 de enero de 2024 dictada
por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca "LASH QUEENPY
Y ETIQUETA”", clase 44, Acta N® 61319/2022, solicitada a nombre de VICTOR HUGD

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LASH QUEENPY Y ETIQUETA",
clase 44, Acta N* 61319/2022, solicitada a nombre de VICTOR HUGO DURAN
L S S o S

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LASH QUEENPY Y
ETIQUETA", clase 44, Acta N 61319/2022, solicitada a nombre de VICTOR HUG
DURAN BIRHUETT. it
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o
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1998 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCIGON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 576742021, A
NOMBRE DE LAS FILIPINAS 5.A. mmmmmmammmmaeeeesososesssscssasmsmnes

Asumncion, 2:‘1

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LAS
FILIPINAS S.A. en contra de la Resolucion N2 1998 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la
Direccion ce Marcas, Y el e R e s e e S e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 1998 de fecha 16 de noviembre de
2022, dictada por la Direccion de Marcas, ««««ssrrrmmms s s s e

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpufitﬂ."'“""”"""'““'"'“"'"'"'"‘“"'""'“““'"""""""'"""“"'""'“"""'"'""""""“““"‘“"""'"'

Que, en fecha 14 de agosto de 2023, ¢l representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expresd
agravios: Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravies y llama autos para resolver en fecha
05 de “pﬂgm‘h]—.e P . 1 . e bttt

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %) Que halwéndose realizado el examen de
registrabilidad de I citada marca, ésta Direcciin considera que la misma incurre en las profibiciones 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 def producto o servicio”, La
denominacién se considera descriptiva v sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo SONCIHAdD (.,)7 #ommmmrmmmmemmsama s sc sttt s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..) Que /a solicitud presentada
“PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", es una denominacion solicitada conformada por
un conjunto de denominaciones, o palabras y debe ser analizada en su conjunto. Que la insercion de la
denominacion *CENTROS MEDICOS", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviene
de la finalidad de signara a la denominacidn como un centro de ayuda a la prevencion de ia salud, NO ES
PARTE ESCENCIAL O PRINCIPAL DE LA MARCA"../.. Asl tenemos, en nuestra propia Direccidn de Marcas
un sinntimero de registros que utilizan la denominacion “CENTRO MEDICCY, en sus registros cancedidos y
que tienen la misma “cualidad” alegada para el rechazo de [a presente solicitud (..) ---ossmmrrmrmmmmmmmseneees

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

Que, tal comao lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcana Eﬁ?ﬁ
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar 2% ilidad

A

.|I::"Ir ; . |"-___:_
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1998 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 36, EXPEDIENTE N* $7674/2021, A
NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.-=-=+-=reeemsamsssssssassscenncccmcsses

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir una 4 e o P

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PREVISORA - PRIMER CADENA
DE CENTROS MEDICOS" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se
refiere a caracteristicas propias de los servicios que se desea Amparar, -« - ooooioieaeee

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la glase 36, especificamente:
“Servicios de consultoria sobre segures, suscripcién de seguros médicos.” En ese sentido, la denominacion
“"PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS’, se encuentra conformada de seis elementos,
destacando principalmente el vocablo *PREVISORA” el cual puede definirse como: *.adj. Que prevé un
acontecimiento futuro y toma medidas o precauciones..®, concepto que guarda una relacién directa con
los servicios descritos, dado que la palabra “seguro” en el ambito especifico de los seguros médicos se
asocia a la prevencion de riesgos y la cobertura de eventos futuros. Es decir, el término “PREVISORA"
refuerza la relacion con los servicios de seguros médicos ya que el mismo se basa en la prevision v la
proteccion financiera ante riesgos médicos, lgualmente, la frase "PRIMER CADENA DE CENTROS
MEDICOS" no solo carece de originalidad y novedad, sino que también resulta descriptiva de manera
evidente. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos si describe
al servicio que pretende identificar, no pudiéndaose hablar asi de una marca evocativa o SUEBSTIVA,--rrmmmeneea

Que, ahondando atin més en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables v los descriptivos gue no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas, A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, eteétera. La diferencia estd en que li designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evecativa siempre tendrd en su
conformacion alguin elemento que la hard, en menor o ma yor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa 1o se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alpuna
de productos o servicies. No sucede lo mismo si se registrase una designacidn descriptiva.”’, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categuria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -

Que, la denominacion cuyo registro se solicita “PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS
MEDICOS®, incurre en la descripcion y calificacion del servicio ofrecido (Prohibicion establecida en el inc.
e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, jqué distintividad ostentaria para constituirse en marca y
poder distinguir a los servicios ofrecidus cuando en su denominacion simplemente lo describe
Ademas, si esta Direccion, autorizase el registro en esas condiciones, estarfa concediend
privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacia al obtener una marca g

" husns weww nie geiliecinn LU= Gl UG QU (R i . ,ml I, '.-
T *DENECHD DE RLARCAE® — Jorge Utamendi, ¥ il CABA, Abeledo Perral. 2007 - Pag. 6. f Alsg, L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1998 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS®, CLASE 34, EIPED[ENT'E N® 5?5'?4."1[}21. A
NOMBRE DE LAS FILIPINAS 5.A.

servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el
origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde Ja confianza y la segunidad
son factores determinantes, como son los servicios financieros y de Seguros, - --------sssssssessssssssan.

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 conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida dictada por la
Direccion de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibicion legal establecido en el inc. e) del

Art. 2 de 1a Ley N* 1294/98 de MAPEas, «------r--r-sssmsrmrmmosssss oot e sttt st e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N2 1998 de fecha 16 de noviembre del 2022, dictada por la
Direccitn de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "PREVISORA -
PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", Clase 36, solicitada a nombre de LAS

Art.2* ORDENAR el archive de la solicitud de registro de la marca “PREVISORA - PRIMER

AMt.3®  NOTIFIQUESE.----------mro-rssssessssssnnmssnnmmssrramrssssnmass s soan-in Tog. "RV TR OIS [P PERRR




MRECTHIN NACIONAL DE

43 PROPIEDAD % GOBIERNO b1 | PARAGUAIL
INTELECTUAL (,; PARAGUAY | REKU

Resolucion N® (i \ ’ ?

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 910 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PREVISORA
LAMBARE MEDICINA PREPAGA Y EI"]QUETA" CLASE 44, EXPEDIENTE N*® 35523!1(]21 A NOMBRE DE LAS
FILIPINAS 5.A.

Rl

Asuncion, 2 8 FED 196
o | L -

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LAS
FILIPINAS S.A. en contra de la Resolucion N2 910 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Direccion de
Man:as. :'r: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 910 de fecha 10 de junio de 2022,
dictada por Ja Direccion e MEarcis, «- - - i e nas st o s s

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
|n[grpue5t|:;_--.-.--uu--u-......"-.-------------__..-.-----.-.-... e e B e

Que, en fecha 22 de marzo de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expreso
apravios: Esta Direccion tiene por contestada |a expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 e iere e 2024, --—-—cmsessmsasmsmmm e s oo o A L TR eoemsememssessesnanas s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: () Que habiéndose realizade el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direeciéin 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. b} .. los escudos,
distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demis personas
juridicas de derecho piiblico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas
mismas, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (.,.)", <-=+=sssmrrrrmmmrmsrmrmmmsrooc oo cs st ss s e

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; (..} Que [a marca cuyo registro se
solicita "PREVISORA LAMBARE MEDICINA PREPAGA” y etigueta, es evidentemente una marca novedosa,
original y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art, 2, inc. b) de la Ley de Mareas, y nadie asociara
o asimilara la misma con una institucion o Establecimiento Estatal o Municipal../.. Que la insercidn de la
denominacién “LAMBARE", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviene de la
finalidad de signara al Centro Médico en la localidad de Lambaré, NO ES LA PARTE ESENCIAL O PRINCIPAL
DE LA MARCA. Que la utilizacién de una localidad en la denominacion de una marca es de uso masivo,
natural y de uso comiin en los registros de marcas, lo cual se da al usuario o potencial consumidor la
facilidad de fa uhicacion del sinn” T

Que, carresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesro.------—-

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que si
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia leg:slacl n marcaria, cigrtas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de ge
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 910 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *PREVISORA
LAMBARE MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35628/2021, A NOMBRE DE LAS
FILIPINAS S.A. = - X

del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
AerechD 3 CONSETLIIT UTIE TTIAETE, === sontmm e s s i s Com oo am oo rn s ot s 8 i .0 e 0 0 e e

Que, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la marca solicitante pretende obtener la
cobertura para servicios de la clase 44, especificamente: “Servicios de consulta médica y estudios auxiliares

de diagndstico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la clase 44
D A R R N A Y A TR i e s acinievesssima s e i 0. 54 4 b et s S S i

Que, la denominacion “PREVISORA LAMBARE Medicina Prepaga y ETIQUETA" se encuentra
compuesta por cuatro vocablos, que en su conjunto hacen referencia a una empresa de medicina prepaga,
destacando principalmente la palabra “PREVISORA” cuya definicion es: *..Que prevé un acontecimiento
futuro y toma medidas ¢ precauciones...”, término cominmente utilizado en el &mbito de los servicios de
atencién médica y cuidados de la salud, lo que podria generar confusion con otras marcas registradas en el
mismo sector. La palabra "PREVISORA” guarda una relacion directa con la cobertura de servicios solicitada,
dado que implica prevencion, un concepto intrinseco en los servicios relacionados con la salud, -

Que, de la denominacitn solicitada también resalta la palabra "LAMBARE", nombre perteneciente a
una de las ciudades mas pobladas de nuestro pais y del drea metropolitana’. Claramente este elemento no
contribuye a la originalidad de la marca, la misma se percibe como un nombre geoprafico comin que hace
referencia al lugar en si y no como un signo distintivo o identificador tnico para servicios médicos o de
salud. La segunda parte de la denominacion *Medicina Prepaga’, puede ser definida como: “servicios
caracterizados por la gestion para la prestacion de servicios de salud, o la prestacion directa de tales
servicios, bajo la forma de prepagoe.” En consecuencia, a diferencia de lo expresado por el apelante, la
solicitud de autos no solo carece de originalidad y novedad, también describe de manera especifica los
servicios que pretende identificar y, no pudiéndose hablar asi que dicha denominacién tenga un caricter
evocativo o sugestivo que permita diferenciarla de otros signos del mismo sector.---------—eeemrrrrrrrrrean

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N* 129498 que dispone: “..b) los escudos,
distintives, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demis personas juridicas de derecho
publico o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas,, = --sessseseeseeees

Que, ésta Direccion estima que, ademds de la prohibicion mencionada por el A-quo, la solicitud
igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. €) del Articulo 22 de la Ley N° 1294/98 que dispone:
“..los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacin del producto o

servicio de que se frate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
Prﬂduﬂ*ﬂ L T Tl o R S R S

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: * -

divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo/Son. Los sig
evacativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sukoe. :

! Byt e iy o mbart el N A (18 3 | LT
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 910 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PREVISORA
LAMBARE MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 35628/2021, A NOMBRE DE LAS

caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, y esto es Iogico puesta que. de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacidn
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia, Al concederse una marca
evacativa no se quita del dominio pablico 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 categorfa, [a especie o el género, a los que pertenece ese objetn «sccasamrmmmmraze

Que, la denominacion cuyo registro se solicita "PREVISORA LAMBARE Medicina Prepaga y
ETIQUETA", incurre en la descripeién y calificacion de los servicios ofrecidos (Prohibicion establecida en el
inc, ) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, jqué distintividad ostentarfa para constituirse en
marca y poder distinguir a los servicios ofrecidos cuando en su denominacion simplemente lo describe y
califica? Ademas, si esta Direccion, autorizase el registro en esas condiciones, estaria concediendo un
injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a
sus servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre
el arigen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad
son factores determinantes, como lo es el ambito de la salud, ==serrrmrmerrmmrrree s e oo

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 conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida dictada por la
Direccidn de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales establecidas en los inc.
b}y e) del Art. Z de la Ley N* 1294/98 de Marcas. ==s=s=s=-ssesssssmmmsmmmssss s s st

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art.1°  CONFIRMAR la Resolucion N 910 de fecha 10 de jumo del 2022, dictada por la Direccién
de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "PREVISORA LAMBARE
MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA”", Clase 44, solicitada a nombre de LAS FILIPINAS 5.A.--

Art.2* ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “PREVISORA LAMBARE
MEDICINA PREPAGA Y ETIQUETA", Clase 44, Expediente N>- » solicitada a
nombre de LAS FILIPIMAS S A - -cosssssmnmrsmm s ool s smnn e e .

AMt.3*  NOTIFIQUESE. -+ --ororeemsensssmsismamams oot ST e

P *DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Ctamends, 9° Edo CABA, Abetedo Perrat, 2007 - Pag. 76
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1997 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", CLASE 44, EXPEDIENTE N*® 57672/2021, A
NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.

Asuncion, § § FER UL

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de LAS
FILIPINAS S.A. en contra de la Resolucion N? 1997 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por fa
Direccion de Marcas, 7 o e s

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS
5.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1997 de fecha 16 de noviembre de
2022 dictada por la Direccitim die Marcas, —=--smmmmmmm e e s s s s e n s s s mTTs s s s s

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacidn
|nterpue.$l;ﬂ_""..._._---......_---__.--.---.-......----......--.u-u--...“.............".-"-.1----.-1--r--"--------------------------

Que, en fecha 14 de agosto de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expresd
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
05 de geptifmbre P L= 1.4 1 . T L TPFRFeRR

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone gue ne pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) .. los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o gue pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio”, La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger.- En consecuencia no ha lugar a 1o solicitado (.,)7 «--srsesssmmnsms st csnsssssn s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; %..) Que la solicitud presentada
“PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", es una denominacion solicitada conformada por
un conjunto de denominaciones, a palabras y debe ser analizada en su conjunto. Que la insercion de la
denominacidn “CENTROS MEDICOS", COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviene
de la finalidad de signara a la denominacion como un centro de ayuda a la prevencidn de la salud, NO ES
PARTE ESCENCIAL O PRINCIPAL DE LA MARCA".../.. Asl tenemos, en nuestra propia Direccién de Marcas
un sinniimero de registros que utilizan la denominacion *CENTRO MEDICO", en sus registros concedidos y
que tienen la misma “cualidad” alegada para el rechazo de 1a presente solicitud (.. ) «sseeersmrmrmsmmmnsrsnnase

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpueste,-------

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 129498, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion jertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora deconsilerar la viabilidad

o

-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1997 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS H.EDICDS' CLASE #4 EXPEDIENTE N* 57672/2021, A
NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
LT o LR T LT S —

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PREVISORA - PRIMER CADENA
DE CENTROS MEDICOS" resulta descriptiva o genérnica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnas si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se
refiere a caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar, ---—----=--sseserssssens

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la glase 44, especificamente:
“Servicios de consulta médica y estudios auxiliares de dlagnistico, en la primer etapa, en segunda etapa
servicios sanatoriales, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO)" En ese sentido, la
denominacion *“PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS”, se encuentra conformada de seis
elementos, destacando principalmente la palabra “PREVISORA™ cuya definicion es: =.Que prevé un
acontecimiento futuro y toma medidas o precauciones..”, es un término cominmente utilizado en el
ambito de los servicios médicos o seguros médicos, lo que podria generar confusidn con otras marcas
registradas en el mismo sector, La palabra "PREVISORA" guarda una relacion directa con los servicios
solicitados, dado que implica prevencién, un concepto intrinseco en los servicios de salud.-««-------c-ccveeav

Que, la segunda parte de la denominacion "PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", no solo
carece de oniginalidad y novedad, sino que claramente describe directamente a los servicios que la marca
pretende identificar. También resulta engafiosa ya que puede inducir a los consumidores a interpretar
erroneamente que se refiere a una cadena especifica de centros médicos que ocupa una posicion destacada
en un ranking, lo cual refuerza atn mas la falta de distintividad de la marca solicitada. En consecuencia. a
diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos describe de manera clara los servicios que
pretende identificar y, no pudiéndose hablar asi que dicha denominacién tenga un caracter evocativo o
sugestivo que permita diferenciarla de otros signos del mISMo seetor. -

Que, ahondando ain 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 descriptives que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componenies o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracter{sticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacidn
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacidn 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.™,
designaciones genéncas, el Dr. Otamendi expresa: *las designaciones genéricas definen nojdirectamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” S - e

T *DERECHO DE M ".Rf_-ﬁ —Inu';;ELI'I!JanLil qe E'! CAlA, Abebedo Perrot. 2017 = Pag, 78,



DIRECCION NACIONAL DE

4+ % PROPIEDAD % GOBIERNO o1 | PARAGUAI
A4 INTELECTUAL & PARAGUAY ' REKUAI

Resolucién r‘é  { | 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1997 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PREVISORA - PRIMER CADENA DE CENTROS HE.DICUE' EI..A.SE 44, EXPEDIENTE N* ﬂﬁﬂ]zﬂﬂ A
NOMBRE DE LAS FILIPINAS S.A. .

Que, la denominacion cuyo registro se solicita “*PREVISORA-PRIMER CADENA DE CENTROS
MEDICOS", incurre en la descripcion y calificacion de los servicios ofrecidos (Prohibicidn establecida en el
inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ;qué distintividad ostentaria para constituirse en
marca y poder distinguir a los servicios ofrecidos cuando en su denominacion simplemente lo describe y
califica? Ademis, si esta Direccitin, autorizase el registro en esas condiciones, estarfa concediendo un
injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a
sus servicios, acarreando con ello un resgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre
el origen o la calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad
son factores determinantes, como lo es el ambito de la salud. --—---—--emesrmmmmmmmram e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida dictada por la
Direccitn de Marecas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibicion legal establecido en el inc. e) del

Art. 2 dela Ley N* 1294/98 de Margas, -----sssssesssmrssmmme s e toeose st s sssa st s mnn s
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N 1997 de fecha 16 de noviembre del 2022, dictada por la
Direccion de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "PREVISORA -
PRIMER CADENA DE CENTROS MEDICOS", Clase 44, solicitada a nombre de LAS

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *PREVISORA - PRIMER
CADENA DE CENTROS MEDICOS", Clase 44, Expw:dmrﬂe H{HDIL solcitada a

g

nombire de LAS FILIPINAS S.A.-—<--—-sssseessaasasas e
Art. 3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 637 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XFUSION",
CLASE 35 EXPEDIENTE N°® 467812016, A NOMBRE DE E.'I-HIRCH & DWIGHT CO. INC, UNA
CORPORACION DE DELAWARE.

Asuncién, ¢ B FEB U2

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CHURCH &
DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE contra la Resolucion N® 637 de fecha 26 de marzo
de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; = =+r=sses s s et

RESULTA:

Que, en fecha 27 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma CHURCH &
DWIGHT CO., INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N* 637 de fecha 26 de marzo de 2018, dictada por la Direccidn de Marcas, =----ssossemsaminanaaee

Que, por proveido de fecha 31 de julio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 30 de agosto de 2018. ¥ por providencia de fecha 19 de noviembre de 2018 esta
Direccion lama Autos para Resolver, - s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N* 1088 de fecha 12 de agosto de 2020 considera: "Que, habiéndose realizado fa
bisqueda de antecedentes de Ia citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
FUZION, registrada con el nimero 322102 a favor de FUZION INTERNACIONAL S.R.L; Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podnin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6°
de la Ley N* 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo Solicitade. " - e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “"Mi mandante ya posee un derecho
adquirido en forma exclusiva sobre la denominacion y con el presente pedido, simplemente estd
solicitando una variante de una marca que ya le fue concedida /.. si bien es cierto que poseen ciertas
semefanzas, no es menos clerto que eflas presentan una diferencia sustancial en el plano ortogrifico y
fonético /.. la marca que mi mandante ha solicitada ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones .../..
XFUSION es notoria .../ no fue objeto de aposicion por parte del titular de la marca base del rechazo”. ----- -

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

QQue, 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 lag mismas, --------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *XFUSION", clase 35, con la marca base de rechazo *“FUZION", clase
35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de lns eventuales
s T T L e e e e T T R PP PR e e CEPRPEEEE

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 prncipales elementos def signo.” En ese sentido, corresponde-aiahs
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los sig
en ELI‘Eﬂl’l]'l.'lﬂtﬂ-"""-“"""'““""'""“""""""““" e o TR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 637 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “XFUSION®,
CLASE 35, EXPEDIENTE N* H?E]Rmﬁ A NOMBRE DE CHURCH & DWIGHT CO. INC., UNA
CORPORACION DE DELAWARE. -

Que, haciendo un analisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna
"XFUSION" (solicitante) vs “FUZION® (base de rechazo) por mids que compartan el vocablo
FUSION/FUZION no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendrdn pronunciacion semejante. La forma en que se presentan una y otra causardn una
impresién diferente en el consumider de los respectivos servicios que prestan. La marca solicitada lleva una
consonante al inicia X y una 5 mientras que la marca antecedente la letra Z haciendo que la prenunciacion
sea distinta. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como
para afirmar que existe algin riesgo de ConfUgIaN, ==« sreerm s s sasa 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. - s

Que, 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 inico signo que compone una marca, para utilizarle en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesanamente implica gue esas marcas sean confundibles.™ De
esta manera, vemos que el hecho de compartir un vocable, no es elemento suficiente para inchnar la
balanza a favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la
pre-gente L 1 T B e S U S S S S SV S P

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién.-----------------

Que, ademas de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con con la marca registrada XFUSION, clase 03, Registro N* 466.403. Es decir el titular
de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido con la denominacion preponderante, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccidn de otra version de una marca que ya le
pertenece hace Varios aiis, - e

Que, en conclusian, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que s un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, 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 GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art 12 REVOCAR la Resolucion N* 637 de fecha 26 de marzo de 2018 dictada por la Direccidn de
L, B it Lt O N

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “XFUSION®,
clase 35, Acta N® 46781/2016, solicitada a nombre de CHURCH & DMGH[‘ CO.,, INC., UNA
CORPORACION DE DELAWARE. <------+=+-+=+=+=sssssenssessasssssns

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ---------- e e

" Sanchez Herrero, Andrés, “Comfusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1707 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAJOGUA
MARKET Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 36325/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS. : :

T EEEEssss s s m—————————w ==

Asuncign, J [ || H

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS contra la Resolucion N° 1707 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Direccitn
'dt" Man:asr T o e e e o B e oo 1 . B B e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N* 1707 de fecha 20 de
septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, - -rerrssesisiommmmnmmsnssnsmesnsnsnsiossmmmeemmmnmnns

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacién
iﬂrEl'FUE'itﬂ. e T 8 e o B At B e i B e

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCIA
VIVEROS expresd agravios. Esta Direccidn tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 01 de diciembre de 2023, < e emasta e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: ¥..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que fa misma incurre en fas prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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 deseribir alguna caracteristica del producto o servicio.” En consecuencia, no
ha Iugarg R B R ERIT T e remsesesicmpws i b e b S A 3 i e o g T T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () Se agravia de sobremanera por
la resolucion de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o
designacion del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de
simbolos, siglas que la componen...... La marca es un todo y muchas mareas pueden tener signos genéricos
por lo cual se realiza la respectiva aclaracion de la no reivindicacion de tal o cual signe, en el caso que nos
ocupa el signo de “mongaru”../.. La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas
forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en su estructura funcional
JAJOGUA MARKET y el signo de aprobacion (mongaru) en su interior.../... La unién de elementos que hacen
a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad v novedad frente a otras
marcas../.. Con la concesion de fa marca JAJOGUA MARKET en la clase 30 s¢ pretende proteger v dar
farantfa de calidad a los servicios ofrecidos.../.. Por tanto a la Sefiora Directora Interina de Marcas solicito
oportunamente dictar resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N® [707/2022, %eeevzeeeessese

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|ﬂtﬂrpugstn, e B e e B e o 5 S 0 e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirm fque ur@
denominacion posee el caricter de genérica. respecto de un producto o servicio, Cu] |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1707 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAJOGUA
MARKET Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 36325/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS. -

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“JAJOGUA MARKET" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador mternacional,
que textualmente descnbe: “Todos los productos comprendidos en la clase 307 ---sassmermasrmmmssosmasoaes

Que, a los efectos de determinar sila solicitud de registro de marca *JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA”
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacidn
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“JAJOGUA MARKET" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30
del nomencladar INEErMACIERAL === rmmm e e s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “JAJOGUA MARKET" es el resultado de la
conjuncion de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacion, novedosa y
onginal. “JAJOGUA", significa *vamos a comprar’, este elemento linglistico no es genérico ni describe
directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacidn sea reconocida como
marca registrada, La adicién de la palabra “Market® contextualiza el nombre, indicando un espacio
comercial dedicado a la venta de productos. No obstante, esta palabra no limita la capacidad distintiva de la
marca, ya que "Market" es un término comiin pero necesario para dar claridad al propasito del negocio.-----

Que, la particular combinacion de las palabras en cuestion 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 genénca 0 descriptiva.--=sr s cniincaan

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, 0 aun de la actividad que desarrolla
su titwlar../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afinmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con eflas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

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 fabnicante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas pnincipales 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 referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, -—-----------------

i F
Que, otro elemento relevante a la hora de analizar fa distintividad u originalidad de un signo marcan
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1707 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAJOGUA

MARKET Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N® 36325/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH

------ - L

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, ------eeeeesees

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N* 1707 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la
[HreCCION de MarCas, -« - e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca *JAJOGUA
MARKET Y ETIQUETA®, clase 30, Acta N* 36325/20Z1, solicitada a nombre de ANA
ELIZABETH GARCIA VIVERD S - crorssssmvvrrssssersnnsssnssssss sillmssc thigsmseessssans st sbsuinansios

Art, 3¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1708 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *JAJOGUA
MARKET Y E'nqma:m' CLASE 29, EJ(PED-IEN’[‘E N® nnz.emzl SOLICITADA POR ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS -+ mme e e st reesens

Asuncion, | al ]

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS contra la Resolucion N* 1708 de fecha 20 de sephemhre de 2022, dictada por la Direccion
de Marcas, D smmEaies e = A R e R

RESULTA:

Quee, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH
GARCIA VIVEROS e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N* 1708 de fecha 20 de
septiembre de 2022, dictada por la Direccitn de Marcas. === =s=ssssssesemmmine e eervss s ssssnaes

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
|n[=-rpu¢5-tﬂ e e e e B 0 B 00 5 8 e e e T W

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCIA
VIVEROS expresd agravios. Esta Direccidn tiene por contestada la E:tpresn’:n de agravms y llama autos para
resolver en fecha Ol de diciembre de 2023, «occemmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: 77..) 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
signe 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 descnibir alguna caracteristica del producto o Servigio™=---=ssesssssessaze_

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Se agravia de sobremanera por
la resolucién de rechazo de la marca intentada, temiendo en cuenta que Ja marca es un signo genérico o
designacian del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que 3 marca es un conjunto de
simbolos, siglas que fa componen.../.. La marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos
por lo cual se realtza la respectiva aclaracién de la no revindicacién de tal o cual signo, en el caso que nos
ocupa el signo de “mongaru®../.. La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas
forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo fa marca en su estructura funcional
JAJOGUA MARKET y el signo de aprobacién (mongaru) en su interior../.. La union de elementas que hacen
a la marca pretendida. la invisten de suficiente originalidad, distintividad v novedad frente a otras
marcis..... Con la concesidn de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 29 se pretende proteger y dar
garantia de calidad a los servicios ofrecidos../.. Por tanto a la Sefiora Directora Interina de Marcas solicito
oportunamente dictar resolucion revocando en todas sus partes la Resolucicn N® [708/2022.% ===

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jn[erpugs:m_ e e e e B B 5 s o = = o o R R A A

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirmani que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuandb la misma

constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al génera n.Lqud_H_ﬁ ducto
A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1708 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JAJOGUA
MARKET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 363322021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH
GARCIA VIVERQS --=-sverermrmsararasa e

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
“|AJOGUA MARKET" fue presentada para cubnr productos de la clase 29 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “Todos los productos comprendidos en [a clase 29° —------sosmsememmmnnnmsssaenen

Que, a los efectos de determunar 51 la solicitud de registro de marca “JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye |a designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion

“JAJOGUA MARKET" no constituye ¢l nombre habitual con el que se deslgna a los productos de la clase 29
del nomenclador internacional.----------=sese s e e e s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *JAJOGUA MARKET" es el resultado de la
conjuncion de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacion, novedosa y
original. "JAJOGUA", significa "vamos a comprar®, este elemento linglistico no es genérico ni describe
directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacion sea reconocida como
marca registrada. La adicion de la palabra "Market” contextualiza el nombre, indicando un espacio
comercial dedicado a la venta de productos. No obstante, esta palabra no limita la capacidad distintiva de la
marca, ya que "Market” es un término comun pero necesario para dar claridad al propasito del negocia.-----

Que. la particular combinacion de las palabras en cuestion 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 geneérca 0 descripliva - s s 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, 0 aun de la actividad que desarrolla
st titwlar../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. Ef argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualguier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de fos productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que ef
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mfgmagpmpjﬁf;dgs Fo B e | T s v, e e B e S L M A S S S P S S L

Que, la Resolucidon 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, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, -----------s=s===ssc-

Que, otro elemento relevinte a la hora de analizar |a distintividad u orginalidad de
es 51 el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solici

Signo marcaro
ro,
€ arcamixta.--
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1708 DE FECHA 20 DE SETIEMBERE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAJOGUA
MARKET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36332/2021, SOLICITADA POR ANA ELIZABETH
GARCIA VIVERIDR c e e e e i 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 Direccidn 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, «---e----ee-n

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

Art, ]2 REVOCAR la Resolucion N* 1708 de fecha 20 de septiembre de 2022 dictada por la
Direccidn de Marcas, ------------==-- e e s Le st s e s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "JAJOGUA
MARKET Y ETIQUETA®, clase 29, Acta N° 36332/2021, solicitada a nombre de ANA
ELIZABETH GARCIA VIVEROS ;

Art, 10 NOTIFIQUESE.-----+++rrsssssessnssmsisssommnremsemamsrrnesns e R S




