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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA

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

ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD. ------------ --
Asuncion, |

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FADI FAYEZ
MOHAMAD. contra la Resolucion N® 373 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas,
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RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma FADI FAYEZ
MOHAMAD. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N” 373 de fecha 28 de febrero de 2025,
dictada por la Direcclén de Marcas, «---we s e e -

Que, por proveido de fecha 13 de marzo de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 28 de marzo de 2025. Y pﬂr prmldem:m de fecha 03 de marzo de 2025 esta
Direccian llama Autos para T B 4 ] P PSPPSR PR

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucitn recurrida considera *...) Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SMARTFIT, registrada con el
N* 419149 en fecha 30 de diciembre de 2015 a favor de Menin Tecnologia Ltda Me. Comentario; Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley
1294/98, no ha lugar a lo solicitado. ™

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: ..
Diferencias de productos comercializados: SMARTFIT: Anfenas, aparatos eleclrdnicos para ignicion a
distancia, reproductores de DVD, radios para vehiculos. SMARTFY: Aparatos de medicién, deteccidn,
seguimiento v control: de wibraciones; Sensores; Indicadores de temperatura; Controladores de
temperatura; Aparatos de registro de datos; Aparatos de regulacidn eléctricos; Medidores; Procesadores de
sefiales; Medidores de presidn; Aparatos de medicién de energia térmica; Software de control de procesos,
transmisores [telecomunicaciones]; Programas informaticos para andlisis de datos cientificos; todos los
productos antes mencionados para su uso en el campo de la monitorizacion y optimizacion del
rendimiento de miquinas y componentes industriales, hardware, teléfonos celulares y inalimbricos, relojes
inteligentes, gafas, anteojos, balanzas_/.. Podemos notar gue no coinciden entre los productos distinguidos
por ambas partes../.. De conformidad al principio de especialidad vigente en el procesamiento de registro
de marcas no existe relacion mi afimdad entre los productos fimitados en mi soficitud y los productos
limitados de la marca base de rechazo../.. La solicitud cuenta con un elemento diferenciador esencial, el
cual es una etiqueta../.. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las marcas en
pugna en autos son distintas, y por ende no confundibles entre si, ™ -==rsreerrr e e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD --==ssssasses

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *“SMARTFY™, clase 09, con la marca base de rechazo *SMARTFIT ",
clase 09 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la éptica de los eventuales
T T AN BER i o e i o i 3 i 3 e oy S e i L

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "SMARTFY™ (sclicitante) vs "SMARTFIT " {(antecedente) no se leen de la misma
manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrin pronunciacion
semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algan riesgo de confusion.--------------

Que, si bien las marcas en pugna comparten comparten la raiz *SMART", lo cual deviene irrelevante al
ser el término de uso comiin, ya que existen otras marcas registradas en la misma clase y que cuentan con el
mismo elemento. Esto se pudo constatar, mediante la bisqueda realizada en el sistema informético de la
Institucidn que arroja el siguiente resultado: "SMART AGRO" clase 09, Registro N 540157 a nombre de
Agrotec 5.a.; SMARTBUY, clase 09, Registro N° 584112 a nombre de Kingdom Wealth Union Corp; SMART
FOLIO, clase 09, Registro N* 504819 a nombre de Apple Inc.; SMART CAMPO, clase 09, Registro N* 515851 a
nombre de Clyde Fraisse; SMARTTHINGS, clase 0% Registro N° 607825 a nombre de SAMSUNG
ELECTRONICS CQ., LTD., SMART FIT NUTRI, clase 09, Registro N*602074 a nombre de Escola de Natagio e
Gindstica Bioswim Ltda; entre otros, extremo gue demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro
del mercado y que mal se podria pretender utilizar con exclusividad un vocablo que ya coexiste
Preyimentel .......................................................................................................................

Que, siendo asi, la ralz "SMART" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis ya que los vacablos de uso comiin pueden ser utihzados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etigueta U ofro SIgNO COMPUESto Por un conjunto
de elementos, la proteccitn de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella gue fuesen
de Us0 COmUN O IeCeSarIa € o] QOB NCA s s e ottt

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

Que, por otra parte, ¢n el caso de autos corresponde realizar un andlisis semantico/conceptual a fin
de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, aungue ambas ma
comienzan con el prefijo "SMART®, este término es descriptivo o de uso comin en el ambito tecno
industrial, por lo que posee baja distintividad intrinseca. Lo relevante, por tanto, recae en las desiy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD. ------cscceee

“FIT" y “FY". En ese sentido, tenemos que SMARTFIT se refiere principalmente a dispositivos electrénicos
de consumo y automocidn. SMARTFY, en cambio, se refiere a equipos de uso industrial o cientifico
orientados al control, analisis ¥ optimizacién de procesos, asi como algunos productos de electrénica
avanzada con funciones inteligentes. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no
presentan symilitud cﬁncepma];--.-a--..-...n--1--------------------....a.a.. 0 e e R R

En ese orden de ideas, realizanda el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autns, vemos que la marca en tramite de registro "SMARTFY" posee la cobertura de la clase 09 del
nomenclador internacional; Aparatos de medicidn, deteccidn, seguimiento y control; de vibraciones;
Sensores: Indicadores de temperatura; Controladores de temperatura; Aparatos de registro de datos,
Aparatos de regulacion eléctricos; Medidores; Procesadares de sefales: Medidores de presiiin; Aparatos de
medicion de energia térmica; Software de control de procesos; transmisores [telecomunicaciones]:
Programas informdticos para andlisis de datos cientificos; todos los productos antes mencionados para su
uso en el campo de la monitorizacion y optimizacion del rendimiento de mdquinas y componentes
industriales, hardware, teléfonos celulares y inalimbricos. relojes inteligentes, gafas, anteojos, balanzas,
mientras que la marca base de rechazo "SMARTFIT™ solicita en la misma clase la siguiente cobertura:
“Antenas, aparatos electrénicos para ignicion a distancia, reproductores de DVD, radios para vehiculos”.
Vemos asi que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcano, 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 distincidn en cuanto
a las coberturas y los posibles puntos de comercializacion de las marcas en pugna, por ende, al no poseer
una conexion competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre
ambas marcas. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud
conceptual, y por ende, la confusion entre ambas estd descartada.----coommenemsssmmmmesnss s stasann

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
e T L L -

Que. desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al

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

c“mpamfiﬂ.n_.......--------.---....--u-u....”"--------_..-__.....“-u.."

marca solicitada

SMARTFY ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 373 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 35136/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD ------s-eeeee-

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 373 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la
Direccitn de Marcas, —==«=seestam et e st s e e s

Art.28  ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SMARTFY Y ETIQUETA, clase 09, Acta N°® 35136/2024, solicitada a nombre de FADI
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD ----=ccaao-

Asuncidn, | | UL

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FADI FAYEZ
MOHAMAD. contra la Resolucion N 374 de fecha 28 de febrero de 2025, dictada por la Direccién de Marcas,
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RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma FADI FAYEZ
MOHAMAD. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 374 de fecha 28 de febrero de 2035,
dictada por 1a Direccidn de Marcas, ---—---==esmemstmm s e s e e

Que, por proveido de fecha 13 de marzo de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 28 de marzo de 2025. Y por providencia de fecha 03 de marzo de 2025 esta
Dhreccidn llama Autos para PEEBENIREE. 2w rmnne b o a1, i i o e A b e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera ...) Que, habiéndose realizado [ biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “SMARTEIT™, registrada con el
N*™ 419149 en fecha 30 de diciembre de 2015 a favor de Menin Tecnologia Lida Me. Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase. sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley
1284/98 no ha Iug.ﬂa"ﬂ la R e e e e B T e e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: 7.}
Diferencias de productos comercializados: SMARTFIT: Antenas, aparatos electronicos para ignicion a
distancia, reproductores de DVD. radios para vehiculos. SMARTFY: importacidn, exportacidn v
comercializacion de productos electronicos, electrodomésticos, aparatos de medicidn médica, parlantes,
equipos de musica, amplificadores, juegos y juguetes electrinicos, alarmas, antenas, radios, filmadoras,
reproductares, tablets, computadoras, notebooks, impresoras, televisores, celulares, balanzas, calculadoras,
drones, relojes, lentes, instrumentos musicales, prendas de vestir, cosméticos v perfumerfa, chocolates,
bebidas, alimentos y cascos de motociclistas../.. Podemos notar que no coinciden entre los productas
distinguidos por ambas partes_./.. De conformidad al principio de especialidad vigente en el procesamiento
de registro de marcas no existe relacicn ni afinidad entre los productos limitados en mi solicitud ¥ los
productos limitados de la marca base de rechazo../.. La solicitud cuenta con un elemento diferenciador
esencial, el cual es una etiqueta.../.. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir gue las
marcas en pugna en autos son distintas, y por ende no confundibles entre si, "= -wesssasissm e rrnanaaas

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre |3 procedencia o no del recurso
i.t'l.tEpr'lES.T.lJ. e e e 8 6 e B 0 0 8 e e 0 8 5 55 i e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artifici
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en cOnjug
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las misngas

e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD. -<====ss====

orden de ideas, correspande a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca "SMARTFY™, clase 35, con la marca base de rechazo "SMARTFIT °,
clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la dptica de los eventuales

cunsum.dﬂms_"--------._._..__...-aau.- P ————————pymsSp R e

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcano es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con mendiana claridad
que, las marcas en pugna "SMARTFY" (solicitante) vs *SMARTFIT * (antecedente) no se leen de la misma
manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende fampoco tendrin pronunciacion
semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin nesgo de confusion.--------------

Que, si bien las marcas en pugna comparten comparten la raiz “SMART", lo cual deviene irrelevante al
ser el término de uso comin, ya que existen otras marcas registradas en la clase 35 y que cuentan con el
mismo elemento. Esto se pudo constatar, mediante la bisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién que arroja el siguiente resultado: “SMARTFILMS® clase 35, Registro N* 528816 a nombre de
Valencia Producciones Fx S.as: SMARTY, clase 35 Registro N* 570251 a nombre de Smarty S.A.
SMARTFLOWER, clase 35, Registro N® 477130 a nombre de Pedro Antonio Cataldo Cristaldo; SMARTKET.
clase 35, Registro N* 592556 a nombre de Walter Manuel Armele Casco; SMART FIT SUPPS, clase 35, Registro
N® 553502 a nombre de Escola de Natagdo e Gindstica Bioswim Lida., SMART FIX GMT, clase 35, Registro N*
54765%9a nombre de Gama Technologies 5.a.; entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de
las mismas dentro del mercado y que mal se podria pretender utilizar con exclusividad un vocablo que ya
coexiste Prei.q'amen{el o e o L L R i

Que, siendo asi, la raiz “SMART" deviene irrelevante para el cotejo marcano y debe ser desechado en
el analisis ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etigueta v ofro SigNO COMPUESTO POr W Conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidas en ella gue fuesen
e LSO COMUIN @ NECESATD 811 Ef COMBIEI ==+ r e e s

Que, ahondando adn mis en el analisis, esta Direccidn considera oportuno traer a colacion al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comun y menciona “Una
particula de uso comin no puede ser m nopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso comiin no puede
impedir su inclusién en marcas de terceros, v fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgar.do al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de
uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.----

QQue, por otra parte, en el caso de autos corresponde realizar un andlisis semantico/conceptual a fin
de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, aunque ambas marcas
comienzan con el prefijo "“SMART", este término es descriptivo o de use comiin en el dmbito tecnologico e
industrial, por lo que posee baja distintividad intrinseca. Lo relevante, por tanto, recae en las desinencias
*FIT" y *FY". En ese sentido, tenemos que SMARTFIT se refiere principalmente a dispositivos elegtrth
de consumo y automocion. SMARTFY, en cambio, se refiere a equipos de uso industrial of cientifico
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 374 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD., ==~ -=scz-x= -

avanzada con funciones inteligentes. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no
presentan simihtud {-D]-]CE-PQUHLr.--u.....-__.-_---------”".-u-..-_-.-...-----------1r.r.---u....__..-.---------".".-u“

En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca en trimite de registro SMARTFY" posee la cobertura de la glase 35 del
nomenclador internacional; importacién, exportacidn y comercializacion de productos electronicos,
electrodomeésticos, aparatos de medicion médica, padantes, equipos de miisica, amplificadores, juegos y
juguetes electrinicos, alarmas, antenas, radios, filmadoras, reproductores, tablets, computadoras,
notebooks, impresoras, televisores, celulares, balanzas, calculadoras, drones, relojes, lentes, instrumentos
musicales, prendas de vestir, cosméticos y perfumeria, chocolates, bebidas, alimentos ¥ cascos de
motociclistas, mientras que la marca base de rechazo "SMARTFIT" clase 09 posee la siguiente cobertura:
“Antenas, aparatos electronicos para ignicion a distancia, reproductores de DVD, radios para vehiculos”,
Vemos asi que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite
enmarcar el ambito de proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su
proteccion 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 comercializacion de las marcas en pugna, por ende, al no poseer
una conexion competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre
ambas marcas. Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud
conceptual, y por ende, la confusion entre ambas estd descartada,—~—-------rrerrrrmrmmessein s

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7* de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sisterna Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisits que no cumple la
marca base del rechazo al no tener registrada la marca “SMARTFIT” en la clase 35, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada *SMARTFY™. De ello se colige que las marcas en pugna ng comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas SMARTFY y SMARTFIT, «-ssesrassssasmstammane e s s srsssssnsssssssasmsscnmsemsssrnsans

Que, atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
BOlICTII B GU08. - e m s e e s 0 it e S A A i

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa
magmitud. En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasia y al compararlas en
su conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los g
cumpaﬁclﬁnl----------------------------n----.u-.---------------------------r.-.--.u----_-----------------.....-.-...

marca solicitada marca base rechazo _

Crtrakd

¥ 12l ¥nFering

TRy Frepedf dy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 374 DE FECHA 28 DE FEBREROD DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SMARTFY Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 35138/2024, SOLICITADO POR FADI FAYEZ MOHAMAD, =====s==s====-

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

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

Art. 1¢ REVOCAR la Resolucion N°® 374 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada por la
Direccion de MErcag, ce=——=s=rmssererem e e i e e

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*SMARTFY Y ETIQUETA, clase 35, Acta N° 35138/2024, solicitada a nombre de FADI

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 402 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOLNOX",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 42918/2020, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Aszuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Eurofarma
Paraguay S.A. en contra de la Resolucion N° 402 de fecha 20 de abril de 2021, dictada pnr la Direccidn de
MMarcas, ¥, - B e i S S A RS EEET TR e e A el e i

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de Eurofarma Paraguay
S.A. e interpone Recurso de Apelacnﬁn en contra de la Resolucion N 402 de fecha 20 de abril de 2021,
dictada por la Direcciton de Marcas, - e R R 0

Que, en fecha 14 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intemueﬁtﬁ_--.--.------------------------a._a---.......r-.-."r--------------------._----u.-....-...r--------------------------.-.--u..“."

Que, en fecha 26 de junio de 2023, el representante convencional de Eurofarma Paraguay 5.A. expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de julio de 2023. - S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.} Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2017-1775886 Denominacion DIZOLNOX Clase § Registro 487204 Titular Ghimfa S.a (PY) Comentario: Qe
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores- por lo que de mnﬁ:rnmdad al articulo 67
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Jo solicitadn, --------=-==+t-sssessssmmammmmmmrmm oo oscs o ssasscsssnns

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} Como se puede observar, a
marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejfante a la marca registrada. Ademas, ambas marcas
s0 DENOMINACIONES DE FANTASIA, que son marcas que MAYOR DISTINTIVIDAD poseen.../.. Otro factor
determinante a tener en cuenta es que el riesgo de confusion entre Jos productos farmacéuticos disminuye
considerablemente , dada las caracteristicas propias de tales productos y Jos canales de comercializacion
implicados para el efecto../..Ademds, segun la consulta efectuada en el mismo sitio web de la farmacéutica
base del rechazo, el medicamento base del rechazo, ni siquiera estaria en el mercado: (imagen). Tampoco
vemaos que Ja marca base del rechazo se encuentre en el farmanuario..... A mi mandante ya le fue concedida
fa marca en otros p.;fses de la rf-grﬁn fconforme se puede corroborar simplemente consultando la base de
datos de fa OMPI) (.. )= e et R R S R R e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar s1 existe posibilidad de confusion entre las mpiSmas. En eye
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitante "ZOLNO?
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 402 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZOLNOX™,
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 42918/2020, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A

base de rechazo "DIZOLNOX", se evidencia que ambas comparten, en el mismo orden, seis de las ocho letras
que companen la marca antecedente. La dnica diferencia entre las marcas se encuentra en la silaba inicial
"DI" presente en la marca registrada, la cual no es suficiente para otorgar una distintividad clara en el
contexto general del signo. Por consiguiente, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se
verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre si, v que de las semejanzas ortograficas se
genera una similitud fonética que podria causar confusién en el piblico consumidor. En el siguiente cotejo
se puede corroborar [0 Mencionado:- ===t e s en e e

ZOLNOX (marca solicitante), y

DIZOLNOX (marca base de rechazo)

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas
o similares a otras anteriores. diciendo: “La esencia de una marca esta en el poder de excluir a otros en el
uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicion del inc. 2) rige,
en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio
parque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta clase de coexistencias, no es la Gnica.™ Y
acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica: “£s quizids la mds habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influven para ello, desde fuego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comures.
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y “Eposet” (522), "Umus" y "Domus® (524), “Bretdn” ¥ "Eretén”
(532} '_,l,,.jjx_,lma'f “Aaxum 's'r'j'j?)_“' B L 5 e B B i i o

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca *ZOLNOX” pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la
clase 05 mientras que la marca base de rechazo “DIZOLNOX" ya tiene registrada la cobertura de fpdos los
productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos asi, que existe una evidente similitud
tanto en la clase como en los productos comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza
genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podria inducir a error o
confusitn entre el publico consumidor, llevandolo a suponer equivocadamente la existencia de una
relacidn comercial o de un origen empresarial comin entre las MiSMas.«««--«««ceessssrr s rrrrmmmrrrrracrssaeaeaans

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 Direccidn de la
Propiedad Industnal en interés del piblico, podri denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, atin mediando
consentimiento del ttular de la marea registrada. El registro solicitado podri concedersgsetogara alguno
de los productos o servicios indicadas en la solicitud, o concederse con una limitacic para detdrminados
productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion total..” sewsecoien @bl L

" "DERECHC DE MARCAS™ = [ange COtamendi. % Ed. CARA, Albelwda Perrat, 207
* “DERECHO DE MARCAS® - [orge Otamend., % Ed.. CARA, Abeleda Perral, 20T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 402 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZOLNOX",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 42918/2020, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Que, ahondando atin mas en el anilisis, el tratadista Brever 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 ¥ no las diferencias que existen entre las mareas. Aclarando
que “en efectn, 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 disposicidn de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusidn no es un hecho de la casualidad, sino de fa
intencién de producir confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion
de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la PrRTEIR", irmsmmmmsrmmmmmemm e s e e e

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencienada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de la Ley N 1294/98, el cual expresamente
prehibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusidn al inducir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un ongen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
I8 MESIMAE. == oo s e b e i s i e e S e e e e e e T

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

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N* 402 de fecha 20 de abril de 2021 dictada pnr la
Diirecelben e Mt - s - e e e kB e i i i

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ZOLNOX", clase 05,
Expediente N* 42918/2020, solicitada a nombre de EUROFARMA PARAGUAY

Art. 32 NOTIFIQUESE. «+seresssesssnssarassrensiansssnsannssnasssonsenss

' Compenilso de Doctring de Propiedad Indusral, Supenmendenca de ndustna y Comencin, Cobombia, 2005
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ResolucionN* |, U
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 347 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“AGUAMATE", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 16433/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS, == vemnesees

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de Angel Milton Kraus,
contra la Resolucion N® 347 de fecha 06 de febrero de 2007, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -—-----+-=

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2018 se presenta la representante convencional de Angel Milton Kraus
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 347 de fecha 06 de febrero de 2017,
dictada por E T i L1 Tl | .

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedic el recurso de apelacion
in[erpueg[n_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de Angel Milton Kraus expresd
agravios. Esta Direccidn tiene pnr contestada la expresidn de agravios } llama autos para resolver en fecha
02 de actubre de 2018, - a0 S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/95 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,
0 que pueda servir en ef comercio para calificar o describir a}gu na caracteristica del producto o servicio. En
consecuencra, no ha lugar a lo solicitado, -

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %) Que, la denominacidn
AGUAMATE, debe ser estudiada en su conjunto, no por separado. No es cierto que se trate de un genérico,
puesto gque como ya se ha dicho es una marca compuesta por dos palabras de fantasia que juntas forman
una sola denominacién, afadiendo novedad y originalidad. lo que permite cumplir con los requisitos de la
Ley de Marcas. Tenemos que destacar que las “combinaciones de palabras™ que se componen de
expresiones gue no se usan habitualmente en nuestro lenguage, es lo que da lugar a que “combinaciones de
palabras” puedan ser registradas como Marca, como es el caso de autos, ya que la combinacién de palabras
AGUAMATE no es usada en nuestro lenguafe como una frase de uso cotidianof... )5 ssessessessmsssecneeeenneee

Que. corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
-Intemues_tﬂl_...-.__....__....------------r"...-----..u...__.-.__------------------------rr-n-u-u----u----a------------------------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

derecho a CoRStitULE UNa MANCE, s==ssssamsccamma oo crmmsssrsrsrrrsne e ra e s sas s sl s sam s esmnnsl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 347 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“AGUAMATE", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 16433/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS, -=---===-sx-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *AGUAMATE" resulta descriptiva
o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacidn usual de los preductos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
produchos que s 0esss AMPATAL, «==-==-=rrm=ssmrmar e s s e e s e e e

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para la totalidad de los productos de la clase 32
del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: “..Cervezas; bebidas sin alcohal;
aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes v otras preparaciones sin alcohol para
elaborar bebidas.” En ese contexto, la denominacién propuesta "AGUAMATE" se conforma por la union de
los términos "AGUA" y "MATE", ambaos de uso comin y de conocimiento generahizado por el consumidor
promedio. Por un lado, "AGUA" es una palabra genérica y de uso cotidiano que designa el liquido esencial
para la vida, y que en el ambito alimenticio y de bebidas es un componente habitual. Por otro lado, "MATE"
hace referencia directa a una bebida tipica de varios paises sudamericanos, elaborada con yerba mate y
agua cahente, cuyo consumo es ampliamente difundido y culturalmente arraigado. De ello se colige que, a
diferencia de lo expresado por el apelante, se venfica que la solicitud de autos "AGUAMATE" es una
combinacién de términos descriptivos directamente vinculados con la naturaleza y caracteristicas de los
productos solicitados. La marca pretendida, claramente no cumple con los requisitos de distintividad
exigidos por la normativa marcana, ya que descnbe de manera directa y evidente una caracteristica esencial
del producto, o incluso el producto mismo: una infusion elaborada a base de 3gua ¥ }'erba. mate, Por lo
tanto, no puede considerarse Como UNa Marca evocativa 0 SUEESiVa -----r==sssssreesr oo

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamends, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptives que no lo son. Los signos
evocativas dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracterfsticas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas,
funciones, destine, onigen. calidad, companentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesana o usual para aguello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algiun elemento que Ja hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evacativa no se guita del dominio piblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productas o servicios, No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva”™, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ---—---—-—---mmseeeeeme

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 tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jcudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mis alin
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el ongenola
calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no
cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como Marca,-------------=—ssmmmemesrmeees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 347 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AGUAMATE", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 16433/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS, ===sssseeaes

no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. €) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, ----osee e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N° 347 de fecha 06 de febrero de 2017 dictada pur la
Direccion de Marcas, -----=r--srrrrrssrmsmminssssrssase st o s e s e e e e e mmm e ane

Art. 29 DRDEMAR el archivoe de la salicitud de registro de la marca *AGUAMATE", Clase 32,
Expediente N? 164332015, solicitada a nombre d WN KRALS.-~--ecrmmmam




RECCIOS MACIOHAL DE
PROPIEDAD GOBIERNO prr | PARAGUALI
(1"} INTELECTUAL U PARAGUAY REKU

PARAGUAY
Resolucién N* -,'J

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2.010 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TRUZERAN", ELASE 05, EXPEDIENTE N°® 104899/2019, A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION
Y o PO ——————————

Asuncian,

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de Syngenta
Crop Protection Ag en contra de la Resolucion N* 2,010 de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada pnr la
Direccitn de Marcas, Y; B B i R R e e e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de Syngenta Crop
Protection Ag e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 2.010 de fecha 30 de
diciembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, =-=-----=-r-rmrmerormmsroe st s e

Que, en fecha 11 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacidn
jnter‘pues_tn.__-....__..-.__.....__-..........r".-..------------..-._....--..-.-......u-.-.“---...-..”-------------------------...-._..

Que, en fecha 21 de abnil de 2022, el representante convencional de Syngenta Crop Protection Ag
exprest agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de noviembre de 222, oo i e o AR R s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TRASURAN',
registrada con el nimero 473827 en fecha 30 de Octubre de 2018 a favaor de DALLAS 5. A, Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores. - pm lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 solcitad, " -------==-sss=ssrmsmmmmsnmmmmmmmrmmere e seseosssscsase

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(_.) En primer lugar, mi titular
SYNGENTA CROP PROTECTION AG. es una empresa reconocida a nivel mundial, que tiene su casa matriz
en Suiza. Desde su creacién en el afio 2000, es una de las compariias lideres mundiales en su industria, con
mds de 28.000 empleados en 100 paises. operando principalmente en la proteccion de los cultivos. Que, mi
principal es la tnica titular legiima de la marca “TRUZERAN'. contando con varios registros
concedidos../_Que con la intencidn de ampliar la proteccion del registro de marca TRUZERAN, ha
solicitade el registro de la marca en nuestro pais para cubrir los productos de la clase 05. Que, ambas
denominaciones sostienen diferencias gramaticales.../..Que la solicitud de mi representada es una marca
conocida a nivel mundial, existiendo todo medio de pruebas que lo comprueben (. ) ----msrossmemmsnnsinas

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, -«
Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjuntp-e
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre-las mis
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2.010 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TRUZERAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 104899/2019, A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION
AG.

base de rechazo "TRASURAN®, se evidencia que ambas comparten en el mismo orden cinco letras de las
q P
ocho que las componen y difieren en la silaba central ("UZE"/*ASU"). $in embargo, de la contrastacion de
las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre =i,
] q ¥
que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética, lo que podria causar confusion en el
pablico consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar o mencionade:-----=-=«--seceesemmmmmmmmmmmmenas

TRUZERAN (marca solicitante), ¥
TRASURAN ({marca base de rechazo)

Que, desechando ¢l analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca “TRUZERAN" pretende obtener la cobertura para los siguientes productos
comprendidos en la clase 05; “. Preparaciones para destruir alimarias; insecticidas, fungicidas, herbicidas,
comprendidos en la clase 05 (CINCO)..", mientras que la marca base de rechazo “TRASURAN® ya tiene
registrada la cobertura de todos los productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos asi,
que existe una notable semejanza en cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base
de rechazo, que podria generar confusion en el consumidor, constituyendo un riesgo para la distintividad
de la nueva solicitud y podria contribuir a la percepeion de una relacion entre ambas marcas,--«-----------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el poder de excluir a
otros en el uso de marcas confundibles. Nada mis confundible que una marca idéntica. La prohibicion del
inc. &) nige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en
principio porque ésta, que es la regla fundamental o hisica que impide esta clase de coexistencias, no es la
tinica.™ ¥ acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds la mds habitual en Jos 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” v *Domus® (524), “Breton® ¥ "Eretdn"
(532), "MAXIma" y Maxim 8" (F37L % e s smsse e res st mec e s ra e e s s aanas

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 Direccidn de la
Propiedad Industnal en interés del piblico, podri denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a olra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atin mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podri concederse sélo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacion para determinados

productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion [olal,... " --r=sssasesessemmie e e

Que, ahondande ain mas en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las ma
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese mativa la regla ge
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entrelas mag

' "DERECHO DE MARCAS™ = [rge Utamendi, # Ed.. CABA, Abeloda Perror, 50T | i "h
"DERECHO DE MARCAS™ = |oege Otamsindl % Ed_ CARA, Abeleda Perrat. 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2.010 DE FECHA 30 DE DICIEMERE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*“TRUZERAN", CLAEE 05, EXPEDIENTE N* 104899/2019, A NOMBRE DE SYNGENTA CROP PROTECTION
MG, ik

que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusidn no es un hecho de la casualidad, sino de la
intencidn de producir confussiones y de aprovecharse de la reputaciin de una marca existente y fa inclusidn
de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de la primera™, -----ccoessssesssssmmnssssnanneas

Que, en ese sentido no se puede pasar por 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 confusion o de asociacién con esa
marca, situacién que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
IG5 TTHSITIAS, =+wweeninnmmmmmsssssssssmsmmsessenssamssssenmreeiomsooms s seetstae e AR RS o e T rr s e e e e Smm e s s e e s s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacfficamente 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 simultinea, 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
“TRUZERAN" no podra coexistir con la marca antecedente “TRASURAN", con la cual presenta mis
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de sus productog. ----—------=-=sssmssmsmmare=s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 2°
inciso ) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar la resolucion apelada. «==s-ss=rrsrrmmroeromsossesmiren e ettt e e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2,010 de fecha 30 de diciembre de 2020 dictada pur la
Direccion de Marcas, s-rs-se-s---mssme st e s e s Sb s e R s e

Art. 22 ORDENAR el archive de la solicitud de registro de la marca "TRUZERAN", clase 05,
Expediente N® lﬂ-ﬂ-ﬂwﬂﬂﬂ solicitada a nombre de § OF PROTECTION
Aﬂ_..--...--_.._... =Sera Y e e B O 1 B e o e o S e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 835 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FIAT MOBI",
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 76530/2015, A NOMBRE DE FCA GROUP MARKETING 5.PA.

Aszuncion,

VISTO: ¢l recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma FCA
GROUP MARKETING S.PA. en contra de la Resolucion N® 835 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada pﬂt‘ la
Direccitin de Marcas, yi--—---r--—-cc-ssssssssmmmammmrnsr e e oo eooss st s s i e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de FCA GROUP
MARKETING S.PA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 835 de fecha 15 de
marzo de 2007, dictuda por la Direccitn de Marcas, -=-sss-ssssssremrmsers oo iisssissssansassessasamsese

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
interpups[n_r.-.-.-----------------------.-“uu.“....-...r-.-.-------------------------_a-u.-.-.......nr--.------------------------.-.-a..

Que, en fecha 05 de abril de 2019, el representante convencional de FCA GROUP MARKETING 5.PA.
exprest agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 31 de julio de 2019, --s-srmmsmee oo st SaR eSRR rs o ma e se

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: () Que habiéndose realizado Iz busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “FIAT", registrada
con el nimero 3352613 en fecha 25 de Mayo de 2010 a favor de FIAT GROUP MARKETING & CORFORATE
COMMUNICATION 5.PA. Comentario; Que ambas denominaciones son casi ldénlicas, muy semejantes, no

podrén tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre fos
mnsumidﬂres. pn.r lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado.-- R R B R R S e eSS AT SRR R EEETEEE e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} En primer lugar, cabe destacar a
I Sefiora Directora General de la Propiedad Industrial que las firmas FCA GROUP MARKETING S.FA y FIAT
GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S5FA son de hecho la misma
empresa.../. Acompario con el presente escrito una copia autenticada del documento traducido donde se
muestra que ambas marcas son de hecho la misma empresa../. En segundo lugar, cabe resaltar a la Sefora
Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante FCA GROUP MARKETING S.PA ya cuenta
con varias marcas registradas en nuestro p;u_-: con la denominacian FIAT MOBI en otras clases pr:rr fer qru:' ;ra
tiene derecho adguiride sobre la misma (.)"- nE e et sAses EassaEErEETeTETeaTessseseosssassesis

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién, esta Direccion General considera que
ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas analizadas, FIAT GROUP
CORPORATE COMMUNICATION S.PA. (titular de la marca base de rechazo) ¥y FCA GROUF,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 835 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FIAT MOBI",
CLASE 12, EXPEDIENTE N® 76530/2015, A NOMBRE DE FCA GROUP MARKETING S.PA

S.PA. (titular de la marca -.mllulada:l corresponden a la misma persona juridica, segin consta en el sistema
informatico de la institucion., - e e e B R 0 - 0 B L

Que, este hecho igualmente se encuentra debidamente acreditado mediante copia autenticada del
certificado expedido por la Cimara De Comercio, Industria, Artesania y Agricultura De Turin, con fecha 30
de mayo de 2017, en el cual se consigna lo siguiente: “..Inscripta en la seccicn ORDINARIA; Inscripta con el
numero Reperforio Econdmico Administrative TO-577851 el 24/06/1980; Denominacién: “FCA GROUP
MARKETING SPA" O EN FORMA COMPLETA “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE
COMMUNICATION S.PA.”, CON LAS SIGLAS “FCAGM S.PA." O “FGM & CC 5.PA. Sigla de la denominacion;
FGM & CC S.PA. Forma juridica: SOCIEDAD POR ACCIONES CON UNICO SOCIN..)" extremo que
B et T | M AT O O o e b s S e S e i s o A et o s i

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas denominaciones *FIAT" (marca antecedente) ¥
“FIAT MOBI® (marca solicitada) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de ambas
en el registro marcario, esto no generaria riesgo de confusion para el publico consumidar, ni ocasiona
perjuicio alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos gestionados por una misma
persona Iun‘_dmi_...----------------------......a........-----------------1-.r...........--....--------,........u....--....-....-..

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién General considera que es un si gno con
caracteristicas propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art.
6 y demis concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, «----

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 835 de fecha 15 de marzo de 2017 dictada por la
LT L T S

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *FIAT
MOBI", clase 12, E:rcpedtentu. N* ?ﬁﬂﬂ.‘!ﬂli solicitada a nombre de FCA GROUP
MARKETING S.PA_--- LR e e b :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CARMELA
Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 69112/2023, A N{JMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO Mﬂmm
ESPINOLA. .

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Federico
Alejandro Morinigo Espinola en contra de la Resolucion N° 1542 de fecha 23 de octubre de 2024, dictada pnr
la Direccion de Marcas, 6

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de FEDERICO
ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA e interpone Recurso de Apelacicn en contra de la Resolucion N® 1542
de fecha 23 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, ------------srss-oriosssmsmiiassammmns s e

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
ape]af_]ﬁninterpuegtn_-----------------_..._....._u-u.---.n-..-------------------.-.._......“u..1...”1"”,---------.-__.-.._

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024, el representante convencional de FEDERICO ALEJANDRO
MORINIGO ESPINOLA expresd agravios; Esta Direccion tiene |:mr contestada la expres.mn de agnwms ',r
llama autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2024.---+-----r---omeesoeemeoceenaes it

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: Y.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-205384] Denominacion C CARMELO Clase 43 Registro 520471 Titular Maria Del Mar Ibarrola Isasi (PY).
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran fener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294798 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, ™ -« -csemsrmmmmmmmrmmmaanes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Que en primer lugar. si bien
ambas denominaciones comparten la particula CARMELA o CARMELD, no es menos cierto que la marca
del antecedente esti compuesta y acompafiada de otros elementos que la hacen diferentes el cual realiza
un impartante aporte en materia de distintividad y suficientes para permitir una coexistencia pacifica entre
ellas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su
convivencia pacifica en el mercado. Que en segundo lugar, CARMELO O CARMELA es una silaba de uso
comiin en marcas que designan PRODUCTOS y SERVICIOS. El que ha registrado la silaba CARMELA O
CARMELO como parte de la denominacion de todas ellas. que detalle a continuacidn: -5C- SALTO
CARMELO REGISTRO N2 439166 CLASE 43. HOTEL PANTANAL INN CARMELC PERALTA ALTO PARAGUAY
REGISTRO N? 550667, clase 43, COEXISTEN CON EL ANTECEDENTE MENCIONADO. QQue, en rfrcer!u;gar
mencionar gue mi mandan te va cuenta con el reg:asnw de dicha marca que cifo a continuacién C4
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA
Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO
o o L R

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para disti nguir
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
Aereehio 3 CONTHUET UTED TNEIEE. woevm e s e e o i B e e et o s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas, En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogréfico y fonético de la marca de trémite de registro “CARMELA Y
ETIQUETA" y la marca basc de rechazo "C CARMELO", se evidencia que la solicitante reproduce en el
mismo orden las seis letras de las siete que posee el elemento principal de la marca registrada. De dicha
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. Asi tenemos, que
la impresion auditiva que generan ambas, podria causar confusion en el publico consumidor. En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas: «--------

CARMELA  (marca solicitante), y

CCARMELO  (marca base de rechazo)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
idénticas o similares a otras antenores, diciendo: *La esencia de una marca esti en el poder de excluir a
otras en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica. La prohibicién del
inc. 2) nge, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir fos 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: “Fs quizis la mds habitual en los casos de
confusidn. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde fuego, la
misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes.
Han sido declaradas confundibles: “Escoset” y "Eposet” (522), "Umus” y "Domus” (524), "Bretén” ¥ "Eretén”
L R i R T o 7 R

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
base de rechazo, posee el registro N 520471 en la clase 43 que protege los siguientes servicios:
"..Delicatesen [restaurantes|: Restaurantes de comida para llevar; Servicios de cafés-restaurantes; servicios
ﬂ'-'e bebidas y comidas preparadas..” Fm’ su parte- la marca mlu:itada pretende ﬁh{ener la cul:nert :

' "DERECHO DE MARCAS® - Iq:!rgf Otamendi. 9 Ed.. CARA, Abeloda Perrot, 207 b ._:
**DERECHO DE MARCAS® - |ange Utamendi, ¥ Ed., CARA, Abeleda Perrot. 2007 T L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA
Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO MORINIGO
ESPINOLA. e irrr—————

comidas vy bebidasf; servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas y comidas
preparadas; servicios de restaurantes de comidas para Nevar; servicios de restaurantes; servicios de
cafeterias..”. Vemos asi, que existe una evidente similitud tanto en la clase como en la naturaleza de los
servicios comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza genera un riesgo significativo
para la distintividad de la marca solicitada, ya que podria inducir a error o confusion entre el piblico
consumidor, llevandolo a suponer equivocadamente la existencia de una relacién comercial o de un origen
empresarial ComMin SNTe |38 MISMAS. -—-r-v=s e e el s s s e

Que, el A-quo manifestd que la denominacidn 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 Direccidn de la
Propiedad Industrial en interés del piblico, podrd denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, atn mediando
consentimiento del titwlar de la marca registrada. El registro solicitado podrd concederse sélo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacicn para determinados

L}

productas o servicios, cuando no se fustifica una denegacion total.." - =resmrr e oo

Que, ahondando adn mis en el analisis, el tratadista Brever Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la
intencian de producir confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y fa inclusicin
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 fa primera™. -« s

Que, ésta Direccidn estima que, ademas de la prohibicidn mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2¢ de la Ley N® 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusidn 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
T T U O —

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcano, conforme a lo dispuesto en los Aj
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

! Compendio de Doctrina de Propiedad indissimal, Superintendencia de Industnia y Comeroo. Colomdbia, 2004
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1542 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARMELA
¥ ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 69112/2023, A NOMBRE DE FEDERICO ALEJANDRO M'DRINIGD
ESPINOLA. — SRR i

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1# CONFIRMAR la Resolucidn N* 1542 de fecha 23 de octubre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas. ------=--=-=s-smmmrerme s e s e e

Art 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CARMELA Y
ETIQUETA”", clase 43, Expediente N® 69112/2023, solicitada a nombre de FEDERICO
ALEJANDRO MORINIGO ESPINOLA. -+------<e-ssms eri e

Art, 3e NOTIFIQUESE. ------+-+-vsesssrmsmsmsnsmsnsnsunasas T o SERPPCIE: ACRS RS SRR, S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 577 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LEM", CLASE
34, EXPEDIENTE N* 77104/2015, A NOMBRE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS 5.A., UNA COMPANIA DE
SULZA, ---- .

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., UNA COMPANIA DE SUIZA en contra de la Resolucion N* 577 de fecha 01 de
marzo de 2017, dictada por la Direccitin de Marcas, yi--------sssssecanmcceesssssmsrrssssasinimmcmss s eessses mseemmnon

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de PHILIP MORRIS
PRODUCTS 5.A., UNA COMPANIA DE SUIZA ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion
N2 577 de fecha 01 de marzo de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, «-««-cooeeoecaassssmmsosmee oo

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacitn
intfrpuggtﬂ_...--.---------."...u.....-----------"...u_.......-------"1......._.....------".........___...--.---"....u...__..

Que, en fecha 13 de octubre de 2020, el representante convencional de PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., UNA COMPANIA DE SUIZA expresd agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2020, ---+-++sesoeeaoe e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %(.) Que habiéndose realizade la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca L & M,
registrada con el nimero 308553 en fecha 18 de Marzo de 2008 a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS 5.A..
UNA COMPANIA DE SUIZA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas. muy semejantes,
no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre fos
consumidores.-, por o que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/9 de Marcas, no ha lugar a lo
sﬂfjfjradur__}'_--.-._.-..-------.--..r..-----..-.-----------”"u..-...--...--------”......__..-__.--------r.n.u.-.-.---..------n-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ) En primer lugar, es de suma
importancia mencionar gue por un error involuntario se presentd de manera incorrecta el propietario de la
marca en cuestion PHILIP MORRIS BRANDS SARL debiendo ser correctamente PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.. UNA COMPANIA DE SUIZA. tal como se aprecia en el poder por esa razén mi mandante ha presentado
una rectificacion del propietario en fecha 08/10/2020 con entrada 2062343 /.. en vista que fanto la marca
en cuestion y la marca base de rechazo pertenecen al mismo titular PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNA
COMPANIA DE SUIZA, por tal motivo ya no serd impedimento alguno para la prosecucion de los trimites de
la sﬂ.fa'rjnidderegrsrm arriba mencionada (.. ) - rrr e a s e et r e am nran s

Que, corresponde a esta Direccitn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
jn[erpueg[n_.....-a....---------------.r............------------".............--..------............___...---...--..........__..__..

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no gio
pasado por alto el hecho de que la firma “PHILIP MORRIS PRODUCTS 5.A., UNA mwmwgf

ser
es

Tiald
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 577 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L&M", CLASE
34, EXPEDIENTE N°® 77104/2015, A NOMERE DE PHILIP MORRIS PRODUCTS 5.A., UNA COMPANIA DE
21 v T —— AR

titular tanto de la marca base de rechazo “LEM” registrada bajo el N® 308553 y su renovacién N 439896,
como de la marca solicitada “L&M", actualmente ¢n tramite de registro,---srrr-sssrsssssmmsmssasssa s

Que, consta igualmente en el sistema informdtico de la institucion la providencia de fecha 14 de
diciembre de 2020, que dispone lo siguiente ; “..Del escrito presentado en fecha 8/10/2020 por el Abog,
HUGO T BERKEMEYER. la rectificacion del nombre del solicitante en la la solicitud de registro m/L&M,Acta
Nro. 77104 de fecha 15 de diciermbre de 2005, clase 34, a nombre de PHILIP MORRIS BRANDS SARL, debiendo
ser lo corrector PHILIP MORRIS PRODUCTS SA., una compafiia de SwzaTomese nota en sistema
informaticeo....", extremo que demuestra lo mencionado, invalidando asf la causal de rechazo considerada
por el A-quo en Jx resoluckin apelada. - ror st st s e ——

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas denominaciones "L&M” (marca antecedente) y
“L&M" (marca solicitada) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de ambas en el
registro marcario, esto no generaria riesgo de confusion para el piiblico consumidor, ni ocasiona perjuicio
alguno a los intereses del titular, por tratarse de signos distintivos gestionados por una misma persona
j-|_|rjdi.|-:3_,-----_..._....__....-.......rrn-------------.---.-_-.-._-...“--..".r.1-----------..-.-.-.---.-.---..u..........".------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art.
6 v demis concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, ------

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

Art. 17 REVOCAR la Resolucion N* 577 de fecha 01 de marzo de 2017 dictada por la
Direccicn de BMarcas, sersssrres s sms o m e s mm RS R oo n

Art. 22 ORDENAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registro de la marca "LEM®,
clase 34, Expediente N® T7104/2015, solicitada a nombre de PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A., UNA COMPARNIA DE SULZA.-+----<4ensssssansesnssmmssnnsassnns anasanes

Art. 32 NOTIFIQUESE. +--++++==-=ssserermreerarreraney S o
% =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
*COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N°® 534227, DE FECHA 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC, ===

I i
Asuncidn, L 4 Hai

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY LLC., contra la Resolucion N 78 de fecha 02 de marzo del 2017, dictada
por la Direccidn de Patentes, y; ---s--cemrommmmmm e e s st st e e s s e e e s e n e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de marzo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY LLC,, a interponer recurso de :lp-rzl.d{_mn contra la Resolucion N® 78 de
fecha 02 de marzo del 2017, dictada por la Direccian de Patentes, - RO SPTITIT

Que, en fecha 03 de abril del 2017, fue dictada la |:I-1'D'I-"IE|E'I'IE!-‘EI que concede el recurso de
ap-elaclﬁn interpuesto, elevandose los autos al superior. -- s b e e S e Al UL e v

Que, en fecha 13 de octubre del 2017 expresa agravios el apelante, En fecha 30 de noviembre del
2018 se |[lama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitic el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatorfa de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacidn a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: = (...) " Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Fatentes AT N? 02/2017, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo en base a los
antecedentes encontrados, se dictamina que fa solicitud N* 34227/2005, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N*
I630/2000 “De FPatentes de Invenciones” en sus articulos 3° 7%, §° y 17 Por lo expuesto, se
recomienda el rechazo de la .'-'aL-rJr-Lr-:f. m’m J'.I"rl?jﬂr p&m:‘er de fa Direccidn General de Pmpredad
Industrial®l... )5 ==sesassnnsaaniasanaaac.. wmmene LT —

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: ¥..) Que respecto al Nivel
Inventive y Novedad, la Sra. Examinadora ha manifestado en su Dictamen Final gque los documentos
D1 {Patente de Estados Unidos N° 5.850.030) y D2 (Patente de Estados Unidaos N*® 5.795.969) se refieren
a aceites de soja que tienen 50.6% en peso y entre 36.8-50.5% en peso de dcide oléico, Por lo tanto,
estas referencias no revelan composiciones de aceite de soja que tengan el perfil de dcidos grasos
requerido por la reivindicacion 1. La referencia D3 (Patente de Estados Unidos N* 5.714.670) divulga
aceites de soja de una variedad de plantas, sin embargo, los aceites son extraidos con hexano y no son
aceites refinados, decolorados y desodorizados como requiere la reivindicacidn 1. Asimismo, el D3 no
revela el valor de anisidina de sus aceites. Por lo tanto, las reivindicaciones 1-8 son novedosas frente a
las referencias citadas. Las refvindicaciones I-8 son también inventivas frente a las referencias citadas.
La rewvindicacion | se dinge a varias composiciones de aceite de sofa refinado, decolorado v
desodorizado. que tienen un contenido bajo de dcido a-linoleico, una concentracidn particular de
dctdo hinoleico y dcido oleico y un valor de anisidina bajo. DI-D3 revelan composiciones de aceite de
soja que no henen necesaria e inevitablemente el valor de anisiding requeride. El problema que
aborda la presente invencidn es la preparacidn de composiciones de aceite que tienen propiedade
mejoradas de estabilidad oxidativa, y pc:Hcr tanto, cualidades mga-m:.u.’epnm.s me;ura.uﬂ.s para 3
Pmdl-l'l:!'ﬂ& alimenticios {.-] ax SREE, e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N* 534217, DE FECHA 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Que, corresponde a esta Direccidn 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 la
salicitud de patente, El solicitante de una patente podri ser una persana fisica o una persona furidica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencidn serd presentada a fa Direccidn de fa
Propiedad Industrial. que le asignara numere, fecha y hora de presentacian, e incluird lo sigwiente: a)
los datos del salicitante y del inventor; b) la denominacidn atribuida a la invencidn y su descripeidn;
c) una o més reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y ) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el ndmero y la oficina de presentacidn de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fonde de la solicitud de la patente y gue se
refiera total o parcialmente a la misma invencion revindicada en fa salicitud presentada a fa
Direccidan de fa _P_fﬂp,iﬁ_;‘adjndusﬂq’gf_ g R e e h e S PP R L SR LU RS S L EPEL

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccidn de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 534227/2005 basindose en el Dictamen Final de Fonde de fecha
11 de enero del 2017, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de once (11)
reivindicaciones, presentado en el expediente N* 1681108 de fecha 13 de diciembre del 2016 como
contestacion a la vista de Fondo N7 1 AT N® 75/2016 de fecha 19 de septiembre del 2016, notificada al
solicitante el 19 de septiembre de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las rewvindicaciones carecen de novedad, nivel inventive y de claridad; ) El
solicitante, en su escrito de expresibn de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego
reivindicatorio, reduciéndose a una ocho (8) reivindiCAciones -=---r-=====rsresessmnsassssssasasssassasssnsmanss

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacitn de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 02 de junio del 2025, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mis clara y varias de las
objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atn carecen de Novedad
y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de " Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%, 7° y 8%, —-creeeescemssssssssmmssssssssessasessnmonns

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacifn, entre
otras cosas dice: Y.} El documento DI {US 5850030} describe un aceite vegetal derivado de semillas
de soja después de [a trituracion y extraccién que exhiba, mientras esti bajo control genético, con
una concentracion reducida de dcido linalénico en comparacion a lo disponible previamente en un
aceite de semilla de soja formado endégenamente. Este documento detalla que cuando el par de
genes fan3fan3 se combina en una sola planta de soja con los pares de genes homocigotos recesivos
previamente informados fanifan! o fanl{AS)fanl(AS), y fan2fan2 para la expresion de dcido linolénico
reducide, la expresion de tales pares de genes es de naturaleza aditiva ¥ da como resultado la
expresidn de un contenido de dcido linolénico endégeno que cominmente es menor gue el que se
ha informado anteriormente en las semillas de soja. Por consiguiente, la concentracién de dcido
linoléico resultante del aceite vegetal es menor que la de cualquiera de las plantas de orige
inicialmente proporcionaron los tres pares de genes recesivos o una combiniaeion de dos'e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS", EXPEDIENTE N° 534227, DE FECHA 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ————

pares de genes, destacando posibles formas ya conocidas de disminuir la concentracion de dcido
linoleico. Destaca ademds composiciones de aceites con entre 50-56% de contenido de dcido linoleico
¥ 28-35% de icido oléico, En D2 (US 5795969) detalla un aceite de saja que consiste esencialmente en
trituracion y extraccidn de semillas de sofa maduras. conteniendo dicho aceite un contenido de deido
palmitico formado enddgenamente de aproximadamente 14%-24% en peso de la composicion total de
dcidos grasos, un contenido de dcido estedrico de 20%-30% en peso de la composician total de dcidos
grasos, y un contenido de dcido linolénico formado enddgenamente de no més de 6,9% en peso de Ja
compasicién total de dcidos grasos.En D3 (US 5714670) se describe una semilla de soja en la gure ef
aceite vegetal formado endégenamente en ella contiene dcido palmitico en una concentracidn de
aproximadamente 3,9% en peso, dcido estedrico en una concentracion de aproximadamente 3,5% en
peso, dcido oleico en una concentracidn de aproximadamente 38%. dcido linoleico en una
concentracion de aproximadamente 52%, y dcido linolénico en una concentracién de
aproximadamente 2,1%. Describe también otros tenores de concentraciones abarcando los valores de
dcide linoleico y oleico descrito en la presente solicitud. El solicitante argumenta en su escrito de
mesa de entrada N* 777283 que ni el DI o el D2 revelan composiciones de aceite de soja que tengan el
perfil de dcidos grasos requeridos por las reivindicaciones de la presente solicitud. Ademds
argumenta que en D3 no revela el valor de anisidina de sus aceites, ademis de que la extraccion se
realiza con hexano y no son aceites refinados como en fa solicitud, De esta manera puede concluirse
que en base a estos antecedentes, sdlo puede atribuirse novedad al hecho de revelar valores de
anisidina de sus aceites, pero los valores tanto de dcido oléico como linoléico va se encuentran
descritas previamente. Por lo tanto, se considera que esta solicitud no cumple con el requisito de
novedad. (Art. 3° y 7* Ley 1630/2000). En cuanto al Nivel Inventivo, los perfiles del aceite reclamados
en la solicitud (dcido oleico 55-85%, linoléico 2-35%, v a-linolénice <3%) no pueden ser considerados
novedosos ni con nivel inventivo, ya que tanto D2 y D3 ya divulgan compasiciones de aceites con
estos rangos especificos, derivadas de procesos de refinacion o modificaciones genéticas. Un experto
en la materia considerara obvio obtener este perfil detallado en la solicitud, simplemente ajustando
procesos conocidos y ampliamente conocidos en el drea de estudio, estandarizande variables de
procesos hasta la obtencidn del perfil deseado. En cuanto a la argumentacion del solicitante que
indica que los documentos previos no detallan los valores de anisidina en comparacion a la solicitud,
cabe destacar. que el valor de amisidina es una medida ampliamente conocida para evaluar Ja
oxidacion secundaria de aceites vegetales, especificamente compuestos como aldehidos generados
durante ef deterioro oxidativo. El use del valor de anisidina como indicador de calidad del aceite es
una prictica comun y rutinaria en la industria alimenticia, ademis que los procesos de refinado,
decoloracién y desodorizacién son ampliamente conocidos por su capacidad para reducir
compuestos responsables de valores elevados de anisidina, no considerindose de esta manera un
proceso inventive sine que como un resultade esperado al utifizar este tipo de procesos. Ademds, el
hecho de que en la solicitud se destaque que el aceite sea refinado. decolorado v desodorizado no
aporta un nivel mventivo porque estos son procesos estindar y ampliamente conocidos en fa
industria de aceites comestibles y vegetales. Estos procesos son consideradas técnicas basicas o
ampliamente conocidas utilizadas en la produccion de aceites comestibles de alta calidad La
literatura previa describe en detalle estos procedimientos como etapas necesarias para garantizar la
estabilidad, sabor, color y olor aceptables de los aceites. En base a todo lo expuesto, puede
considerarse  que la combinacién de caracteristicas reclamadas podria  considerarse un
enriquecimiento de la técnica, pero no representa una contribucion inventiva de fa misma.(..)"

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucign
78/2017 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de pate
invencion 534227 de fecha 04 de noviembre del 2005, wreeremsemceem e peba e
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Resolucian N® 0 e

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 78 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"COMPOSICIONES DE ACEITES DE SEMILLAS®", EXPEDIENTE N° 534227, DE FECHA 04 DE
NOVIEMEBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. sexens

Art. 12

Art2 ®

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

CONFIRMAR la Resolucion N* 78 de fecha 02 de marzo del 2017, dictada por la
Direccion de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°534227 DE FECHA 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2005 SOLICITADA POR La FIRMA MONSANTO
TECHMOLOGY LLC, Bﬁjl:l LA DENOMINACION *COMPOSICIONES DE
ACEITES DE SEMILLAS" - e A A RS

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente *COMPOSICIONES DE
ACEITES DE SEMILLAS"®, N® 534227 de fecha 04 de noviembre del 2005, --=x=x=x

NOTIFIQUESE por cédula, - o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDON RESISTENTE", EXPEDIENTE N° 1246605, DE
FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC, -------=sssrssssseeas

Azsuncion, [/ £d

VISTO: El recursa de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma ARCADIA
BIOSCIENCIES., contra la Resolucién N¢ 558 de fecha 03 de julio del 2021, dictada por la Direccion de
F‘Elll.'rjh.ls..}': e B B O B0 6 008 0 50 e o 0 0 0 08 6 om0 ) A 88 5 e et

RESULTA:

Que, en fecha 08 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
ARCADIA BIOSCIENCES, INC, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucidn N2 558 de fecha
03 de julio del 2021, dictada por 1a DIrecritn de PAtenEes, ---—--—---rwsssrosmsiseemmeomemmrnsmsrsssssssssnsses

Que, en fecha 02 de noviembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al SUPerior, -« oo

Que, en fecha 21 de noviembre del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 11 de marzo del
2024 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion con las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
TRV, =~ nas e o pemes s s na sa  r S S S  Srme e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...)" Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Fatentes DP-DEF N* 197/202] entre otras cosas dice; "Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N* 2133589 de fecha 28/04/2021, no salvo las objeciones sefialadas en la vista de
Fondo N°I DP-ATP 009/2021 de fecha 12/01/2021, y en base a los antecedentes encontrados y las
refvindicaciones presentadas, se dictamen que la solicitud N° 46605/2012, desde el punto de vista del
examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3% 52 §° y
17" de [a Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO
de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion ...} ~--——==ssrssmssmtismtea e err s mmss s sss e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: . )Que ef RECHAZO de la
solicitud de Patente 1246605 es injusta ademas de ilegal e infundada por haber violado el legitimeo
derecho de defensa y el constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la
solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas v adecuarlas a lo
solicitado y todo esto fuego de pagar DIEZ afios en tasas oficiales por anualidades + estudio de fondo
+ revindicaciones. Millones de guaranies en tasas y la respuesta es el rechazo sin que se haya corrido
una SEGUNDA VISTA en ESTUDIO DE FONDO, derecho que le corresponde plenamente a mi
representada. La solicitante ha considerado las objeciones del examinador y provee un pliego
reivindicatorio modificado, juntamente con la argumentacion pertinente. La Resolucidn 2021-558
afirma que el solicitante no salvd las objeciones sefaladas en la Vista de Fondo N*1 DP-ATP 009/2021
de fecha 28/04/2021, que no convencid al Examinador, pero ante esta situacién DEBIO CORRERSE
UNA SEGUNDA VISTA a mi representada y de seguro se hubiera encontrade los elementos
requeridos para que la patente cumpla con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos
¥, 5% 8% y 17° de la Ley 1630/00, como lo hace ahora mediante este recurso, cuya proced -
innegable. Como fundamento, respetuosamente me permito manifestar ante esa Biffg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDON RESISTENTE", EXPEDIENTE N* 1246605, DE
FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC.

contenido de fa Resolucion N* 2021-558 demuestra que durante el examen técnico realizado a fa
solicitud denegada, se realizo una evaluacion incorrecta del objeto de la invencidn alli reclamada, sin
considerar su verdadero alcance y fa valiosa contribucion técnica. El pliego rejvindicatorio habia sido
rechazado sobre la base de lo dispuesto en el Art 11 del Decreto 14201/01, por falta de claridad, ya que
las reivindicaciones incluian mis de una remvindicacion independiente. El pliego refvindicatorio fue
modificado de modo a que incluyera una sola cliusula independiente. Especificamente, la
reivindicacion 1 fue modificada para incorporar las reivindicaciones anteriores 4, 7, 10 y 13, La
reivindicacion | se redactd de forma similar a las reivindicaciones europeas. También se elimind en la
reivindicacion | el fexto “gue comprende una o mas mutaciones”. Las reivindicaciones 2, 5. 8 1 y 14
relativas a una célula modificada fueron objetadas por referirse a materia no patentable. Estas
reivindicaciones fueron suprimidas. Las anteriores reivindicaciones 1, 3-4, 6-7, 9-10 y 12-13 que
reivindicaban un polipéptido y/o un polinucledtide y la expresion "SBElia.. de trigo” fueron
rechazadas . La Oficina de Patentes adopta fa postura de que esta expresidn infringe el Articulo 5 de Ia
Ley de Patentes por encontrarse en una planta, que es parte del trigo. Respetuosamente disentimos.
Los polinucledtidos reivindicados no forman parte necesaniamente de una planta. Una persona con
conocimientos ordinarios en la materia apreciard facilmente que un polinucledtido puede existir
independientemente de cualquer material vegetal o célula como biomolécula independiente. Se
considerd gue las anteriores reivindicaciones 1, 3-4, 6-7, 9-10, y 12-13 carecian de actividad inventiva
frente a los sigwentes documentos del arte previo; Solicitud PCT N® WO 2005/001098 de Biogemma
{"DI%); Sestili et al, “Increasing the Amylose Content of Durum Wheat Through Silencing of the
SBElla Genes®, BMC Plant Biology 10(1):144 (2010) ("D27); Regina et al, "High Amylose Wheat
Generated by RNA Interterence improves Indices of Large Bowel Health in Rats”, PNAS 103:3546-355]
{2006} ("D3"); y Slade et al, “A reverse Genetic, Nontransgenic Approach to Wheat Crop Improvement
by TILLING", Nature Biotechnology 23:.75-81 (20035) (“D4”). En respuesta, presentamos argumentos
para demostrar que la invencion reivindicada es inventiva con respecto a la téenica anterior citada.”

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 la
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 Direccidn de la
Propiedad Industrial. que le asignara nimero, fecha y hora de presentacidn, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b} la denominacidn atribuida a la invencidn y su des cripeidng
! una o mds reivindicaciones; d) los dibujos gue correspondieran; y e} un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacidn de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anterformente en una instancia
extranjera, 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 la
Drirecoran de la P]’ﬂpuldad[ndusmgﬂ T o 000 e e B A

Que, revisadas las constancias del expediente, se cancluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N® 46605/2012 basindose en ¢l Dictamen Final de Fondo de fecha
22 de junio del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de quince
(15) reivindicaciones, presentado en el expediente N® 2133589 de fecha 28 de abril del 2021 como
contestacion a la vista de Fondo N? | DP-ATP N2 09/2021 de fecha 12 de enero de 2021 b) El rechs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDON RESISTENTE®, EXPEDIENTE N* 1246605, DE
FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC, ~--ssssssscecaamenees

inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta
un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a unas seis (8) reivindicaciones, ——-----=-==srserressssanesas

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a fravés de su Dictamen Técnico de Fecha 04 de junio del 2025, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mis clara y varias de las
objeciones hechas en dictdmenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atin carecen de Novedad
y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de fnvenciones” en sus Art 3%, 7% ¥ 8% seeerecssme st

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatorfa de Apelacién, entre
otras cosas dice: *(..) El documento DI describe plantas de trigo con alto contenido en amilosa debido
a la reduccién de Iz actividad de SBElla ademds de describir la alteracicn de la expresién o la actividad
de SBENa o SBEIb a través de distintas modificaciones, entre los que se cita el uso de RNAI o fa
identificacion de mutaciones en los genes SBEla y SBEIlh en los tres genomas. Este documento ya
relaciona que fa inhibicion de la actividad de estos genes conduce a la generacién de trigo con alto
contenido de amilosa. Los documentos D2 a D6 hablan de estudios previos realizados alterando Ja
actividad de SBEla o SBEITb obteniendo alteraciones en los niveles de amilosa en trigo. Ademds, se
destaca tanto la utilizacidn de RNAI como fa técnica TILLING para la obtencion de niveles altos de
amilosa por interferencia de SBEla o SBENb. Por lo tanto al conocerse estudios donde se han
inducido mutaciones en genes clave relacionados con la biosintesis de amilosa y almidén, como el
gen SBEN, es probable que un experto en la materia consideraria obwio aplicar métodos de
mutagenesis sin transgénesis para alterar estos genes, careciendo de esta manera de la caracteristica
de novedad. Aungue las mutaciones en el gen SBEIl descritas en estudios previos pueden diferir de
las mutaciones puntuales especificas que el solicitante propone, si el resultado final ya es conocido,
un experto en la materia padria predecir que modificar el gen SBEIa v SBEND en sitios distintos a lo
descrito anteriormente generaria efectos similares. Las mutaciones detalladas por el solicitante serian
variantes de un enfoque ya explarado, sin aportar una solucion técnica novedosa, coincidiendo con
lo expresado en el Dictamen Final de Fondo N® 197/2021. Las técnicas de mutagénesis sin
transgénesis enmarcan métodos convencionales ampliamente utilizados en el campo. Utilizar estas
fécnicas para la deteccién de nuevas mutaciones de un gen que presenta evidencia clara que revela fa
relacidn entre su alteracion y la obtencidn de trigo con altos niveles de amilosa y almidén resistente
no puede ser considerado una invencion al ser una aplicacion predecible del conocimiento previo. La
utilizacidn de mutagénesis a un gen ya estudiado, esperando generar un efecto ya conocido carece de
nivel inventivo, ademds de las mutaciones detalladas por el solicitante no presentan ventajas
sustanciales a lo descrito en estudios previos(.. )"

Por lo tanto, esta Direccidn General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N* DP
RESOL 558 dictada por la Direccion de Patentes que RECHAZA la solicitud de registro-de patente de la
invencion 466052012 de fecha 03 de octubre del 20012 ~--eeeneecee i G .. -

POR TANTO, 4
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 558 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDON RESISTENTE", EXPEDIENTE N* 1246605, DE
FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012, SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCIENCES, INC. -

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N® 558 de fecha 03 de julio de 2021, dictada por la
Direccibn de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE N*1246603% DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2012,
SOLICITADA POR ARCADIA BIOSCENCES INC, BAJO LA DENOMINACION
“TRIGO CON NIVELES AUMENTADOS DE ALMIDON RESISTENTE" -----------

Art2® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "TRIGO CON NIVELES
AUMENTADOS DE ALMIDON RESISTENTE", N 1246605 de fecha 03 de
Uctubrﬂdel T 1 L LT L T T PP PP PP PP T PP T

Art3®  NOTIFIQUESE por cédula,-—---ooeroeaees




RECCHYN RATHINEL D
.(:} PROPIEDAL } GOBIERNO ma | PARAGUAL
INTELECTUAL (.;. PARAGUAY | REKUAIL

I..l-"‘ J3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2021-763 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,

DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “METODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL
RECEPTOR DE IL-6", EXPEDIENTE N° 1253016, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012, snucrmm
POR REGENERON PHARMACEUTICALS.

Resolucidén N*

Asuncion, Eh IUN £UD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma
REGENERON PHARMACEUTICALS, contra la Resolucién N2 2021-763 de fecha 08 de EEPI:I:E‘TI!‘I'JTE del
2021, dictada por la Direccion de Patentes, y; ------srssersssessmmemsnnnennn. S beee e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
REGENERON PHARMACEUTICALS, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N®
2021-763 de fecha 08 de septiembre del 2021, dictada por la Direccitn de Patentes, ---------reressminaes

Que, en fecha 25 de octubre del 2021 fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al su PETIOT, =oememme e s s n g s st e

Que, en fecha 23 de mayo del 2022 expresa agravios la apelante. En fecha 25 de marzo del 2025
s¢ llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitic el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion con las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
B L s

CONSIDERANDO

Que, |a Resolucion recurrida reza: * (..)" Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes DP-DEF N* 276/202] entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante mediante su escrito de
Mesa de Entrada N° 2161588 de fecha 27/07/2021 no salvo las objeciones sefialadas en la vista de Fondo
NI DP-DEF N*® 115/202] de fecha 14/04/2021, v en base a los antecedentes encontrados v las
refvindicaciones presentadas, se dictamen que la solicitud N* §3016/2012, desde el punto de vista del
examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3% 4° 8° v
17° de I3 Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expup-rm se recomienda el RECHAZO
de la solicitud, salvo mejor parecer de [a Direccion,.., )% - --=smemzee- e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes terminos: (..} Las refvindicaciones I, 5-9
v 13 fueron rechazadas a la luz de los documentos def arte previo citados por el examinador: DI-D7,
dado que el examinador las considera carentes de nivel inventivo. A fin de superar las objeciones del
examinador, el solicitante manifiesta respetuosamente gue las reivindicaciones que acompanian a este
escrite son novedosas e inventivas en consideracion a los documentos DI-D7, dado que estos no
ensefan ni sugieren, solas o en combinacion, las caracteristicas técricas presentadas en el pliego
reivindicatorio. Lo expuesto se encuentra fundado en el hecho notorio de que las citadas
refvindicadiones han sido presentadas y concedidas en mds de 20 jurisdicciones, damos cuenta de
ello a través del listado que acompariamos y ponemos a disposicion del examinador. De esta manera
consideramos irrelevantes las objeciones de este apartado y afirmamos el nivel inventiva de las
reivindicaciones por sobre los documentos DI-D7 ()"




RACHIMAL D8

PHL‘I-I'IH..'IH.U (_}UUHIEHNUHH PARAGLIAL
INTELECTUAL & PARAGUAY RERKUAIL

LEVER AT

: 8

wwatuconr U 3 3 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2021-763 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “METODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL
RECEPTOR DE IL-6", EXPEDIENTE N°® 1253016, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA
POR REGENERON PHARMACEUTICALS, ----=---scssemsestosrmssmstossmstasisteassssansnisannnssannsssassssansassss

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. £l solicitante de una patente podri ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencidn serd presentada a la Direccidn de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacidn, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante ¥ del inventor; b) la denominacidn atribuida a la invencidn y su descripoion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar fa fecha, el nimero y la oficina de presentaciin de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccidn que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, 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 la
Direccoidn dE' ||Iﬂ‘ F{ﬂp.lr"dﬁ'ﬂ' fﬂdﬂjfna'.[- e o Sl g e i ol ki e S e i B SR AL S L R

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 53016/2012 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 07
de septiembre del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 13
(trece) reivindicaciones, presentado en el expediente N® 2161588 de fecha 27 de julio del 2021 como
contestacion a la vista de Fondo N2 | DP-DEF N* 115/2021 de fecha 14 de abril del 2021; b) El rechazo de
la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel
inventivo y de clandad; ¢) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta
un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a unas seis (6) reivindicaciones. ------«ss-sssssssmsann.

Postenicrmente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industnal
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 11 de junio del 2025, determina que aungue las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictdmenes anteriores fueron subsanadas, las mismas adn carecen de Novedad
y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los reqmsltus. de parentah:lh-rla-rl Exl.gldus por la Ley
1630/2000 de “ Patentes de Invenciones™ en sus At 3%, 77§ B —ommmmmm e

Que el Dictamen de la Asesorfa Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacidn, entre
otras cosas dice: “(..) En DI se sefiala que la elevacion de IL-6 en el microambiente tumoral puede
actuar como un mediador clave gue promueve vias alternativas de angiogénesis y supervivencia
tumaoral, contribuyendo a la resistencia al blogueo de VEGE De esta manera, la estrategia de
antagomzar IL-6R para infubir el crecimiento tumoral no solo es conocida sino también una extension
logica del entendimiento de los mecanismos de resistencia tumoral. Por lo tanto, la solicitud no
aporta un avance inesperado ni una invencién no obvia respecto a lo yva divulgado. En D2 se
demuestra que la activacion del eje TGF# e IL-6 es un mecanismo bien caracterizado de resistencia
adaptativa a terapias dirigidas en cincer, mediado principalmente por la activacion de la via
JAK/STATS. Este conocimiento subraya que fa idea de antagonizar IL-6R para inhibir el crecimiento
tumoral y superar fa resistencia & tratamientos ya era una estrategia conocida. En D3 se describe el
papel central de IL-6 como activador de la via JAK/STATS, implicada en la resistencia a terapias
antitumorales, incluyendo antiangiogénicas y terapias moleculares. La inhibicion de 1L-6 o su
receptor para bloguear esta via ya era una estrategia propuesta para superar la resistencia tumo
que indica que la selicitud reproduce un conocimiento técnico y terapéutico va divulgado
para un experto. En D4, se destaca la importancia de la via STAT3, activada pﬁn{'%af e

a..f I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2021-763 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE *METODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL
RECEPTOR DE IL-6°, EXPEDIENTE N* 1253016, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA
POR REGEMERON PHARMACEUTICALS.

citoquinas como [L-6, en la promocidn de la proliferacion tumoral. Esto demuestra que la
antagonizacion del receptor de IL-6 para bloquear la seffalizacidn downstream de STAT3 ya estaba
bien establecida en el estado de la técnica En DS, ya se demuestra que un anticuerpo humanizado
contra IL-6R suprime eficazmente la angiogénesis tumoral y el crecimiento in vive de carcinomas,
evidenciando que la inhibicion de IL-6R es un enfoque terapéutico va conocido y eficaz para tratar
tumores. Por lo tanto, Ja solicitud ne aporta una invencidn novedosa en cuante al uso de anticuerpos
anti-IL-6R para inhibir el crecimiento tumoral, En D8, se demuestra que [a doble inhibicidn de IL-6 y
VEGF reduce significativamente la angiogénesis y el crecimiento tumoral, lo cual reafirma la
relevancia terapéutica de bloguear la sefializacion de IL-6 para mejorar la respuesta antitumoral, Esto
también refuerza que la idea de usar antagonistas del IL-6R en terapias antitumorales estaba en el
estado de la técnica. En D7 ya se describen anticuerpos dirigidos contra IL-6 para tratar enfermedades
cancerosas ¢ inflamatorias, incluyendo el uso combinado con terapias anti-VEGF para potenciar la
eficacia. Esto evidencia que la técnica de antagonizar IL-6 0 su receptor como estrategia terapéutica
era conogida y estaba suficientemente divulgada. En base al conjunto de antecedentes analizados,
queda claro que la inhibicién del receptor de IL-6 para tratar el cdncer, ya sea sola o en combinacidn
con inhibideres de VEGE era una estrategia conocda, respaldada por evidencia expenmental y
racionales terapéuticos ampliamente divulgados en el estado de la técnica. La literatura cientifica ya
proponia explicitamente la via IL-6/5TAT3 como mediadora clave de resistencia y proliferacion
tumoral, asi come la sinergia entre IL-6 y VEGF en la angiogénesis y progresién del cdneer. Por tanto,
ni la inhibicién de IL-6R como método para reducir el crecimiento tumoral, ni su combinacion con
terapias anti-VEGFE, aportan un efecto técnico inesperado o una solucidn no obvia al estado de la
tecrica. {..)"

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion N°
2021-763 dictada por la Direccion de Patentes que RECHAZA la solicitud de reglqtm de patente de la
invencion 53016/2012 de fecha 09 de noviembre del 2012, - e i o e o P

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 2021-763 de fecha 03 de julio de 2021, dictada
por la Direccidn de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRED DE PATENTE N°1253016 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2012,
SOLICTTADA POR  REGEMEROM  PHAREMACEUTICALS, BAJO LA
DENOMINACION *"METODOS PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO TUMORAL
ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-67 --------=-=n=sezsmsemesmmmeesmnmneoes

Art.29 ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "METODOS PARA INHIBIR EL
CRECIMIENTO TUMORAL ANTAGONIZANDO EL RECEPTOR DE IL-6%, N®
1253016 de fecha 09 de noviembre del 2012, -~~~ scmmoosmme i

Art3®  NOTIFIQUESE por cédula--—--—---meoemeeeeees
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y METODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE",
EXPEDIENTE N® 49954/2014, DE FECHA 0s n1.=. NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR ER‘I"ETAL
LAGOCINE (CURMCALI SV . wicsim e e i

Asuncidn, £ il

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma CRYSTAL
LAGOONS (CURACAD) 5.V, contra la Resolucion N? 2021-624 de fecha 26 de 'l._l]]ﬂ del 2021, dictada
por la Direccitn de Patentes, y; - o e e e e o R S e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de agosto del 2021 se presenta el representante convencional de la firma
CRYSTAL LAGOONS (CURACAQ) S.V., a interponer recurso de apelacion contra la Resolucién N2
2021-624 de fecha 26 de julio del 2021, dictada por la Direccion de Patentes. c-scocosmemmrmmrerennmnan.

Que, en fecha 13 de septiembre de 2021, fue dictada la pmv:de ncia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPEHOT, -« s imosemmmm e

Que, en fecha 26 de mayo del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 23 de agosto 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
tecnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
ngﬂ.‘n’]ﬁi ||||| I e e e B o e e e T R 00 0 05000 6 5 e 0 s S R T I 0 0 0 ) i 6 e i o s I

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (.)" Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes DP-RESOL N° 2021-624 entre otras cosas dice; “Dadp que ef solicitante, mediante su escrito
de Mesa de Entrada N* 2138197 de fecha 17 de mayo del 2021 no ha salvado las objeciones sefialadas en
la Vista de Fondo N2 DP-ATP N* 358/2020 de fecha 23 de diciembre del 2020, v en base a los
antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N°
49954/2014, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con Jo dquuesta en fos
articulos 3° y 8" de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones(..)" .- eessesmetess

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..)*El objetivo principal de la
presente Invencion es proporcionar un sistema de lago flotante y un método para tratar el agua
contenida dentro de diche lago con fines recreacionales, por lo que todas las caracteristicas
estructurales ¥ funcionales han sido configuradas en funcidn de dicho objetivo, las cuales no se
encuentran descritas ni sugeridas en el estado de Ja técnica. Ademas el solicitante quisiera enfatizar
que ninguno de Jos documentos citados describe un lago flotante o una estructura que es apropiada
para flotar en grandes cuerpos de agua tales como los que se mencionan en las reivindicaciones ni un
borde que comprende un sistema de flotacion, ni un sistema para mantener la presidn, come un
sistema de bombeo para mantener una presién positiva de al menos 20N/m2, un sistema de anclaje
jpara mantener la posicidn del lago flotante, entre otras caracteristicas, va que dichas caracteristicas
son especificas para el sistema de lago flotante de la presente invencion, mientras que las estructuras
de acuerdn a DI y D2 estin configuradas para ser construidas en tierra firme y por lo tanto, no
la misma configuracidn, objetivo o partes que el sistema de lago flotante de la presente inviencidn. No
existiendo ninguna referencia en DI y D2 respecto a estructuras flotantes para mantene
agua, el solicitante no puede comprender la relevancia en la patentabilidad. Recaleam
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“CISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y METODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE®,
EXPEDIENTE N* 49954/2014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL
LAGOONS (CURACAD) 5.V, --==nesms

de los documentos DI y D2 describe métodos/sistemas para tratar grandes cuerpos de agua con
superficies mayores a 5000 m2 en estructuras flotantes dentro de grandes cuerpos de agud
circundantes. Existen una serte de caracteristicas técnicas que permiten resofver el problema récnico
que plantea la invencidn, las cuales no se encuentran descritas ni por DI ni por D2. En segundo lugar,
tal como se indica en las reivindicaciones independientes, las estructuras para contener grandes
cuerpos de agua que se describen en DI y D2 no requieren mantener una tasa de reposicion, ya que
las propiedades especificas de tales contenedores no requieren mantener una presion positiva sobre
el cuerpo de agua (al estar construidos en bierra), mientras que fa presente invencidn requiere gue se
mantenga una presion positiva al menos al 0% del nempo en intervalos de 7 dias dentro del lago
flotante. En tercer lugar la presente invencidn requiere activar la operacion de uno o mis dispositivos
de succidn moviles antes que el componente negro del fondo del lago flotante exceda el 30% en una
escala de CMYK, donde el dispositive de succidn movil succiona una porcicn del agua dese el fondo
que contiene solidos sedimentados. Ninguno de los documentos DI/D2 describe o sugiere activar uno
o mds dispositivos maviles de succién en respuesta al mmpaneme negm del color de fondo del lago
Aotante al exceder ef J0%.[..)*=-----=---==--rmsceeceeacisisssssasrssamsss e ars s e s

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: “Artfewlo I13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccidn de la
Propiedad Industrial, gue le asignard miimero, fecha y hora de presentacién, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacian atnbuida a la invencidn y su descriporon;
¢} una o mis reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e} un resumen. La selicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nidmero y la oficina de presentacidn de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hublese presentado o patentado anteriormente en una Instancia
extranfera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion renvindicada en la soficitud pmsenﬁda ala
Eirecciin o8 Ja Propiedad Ioustyiil, ™~ e e e e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccitn de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 49954/2024 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
19 de julio del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 41
{cuarentaitin) reivindicaciones, presentado en el expediente N22135197 de fecha 17 de mayo del 2021
como contestacion a la vista de Fondo N* 2 DP-ATP 358/2020 de fecha 23 de diciembre del 2020,
notificada al solicitante el 15 de febrero del 2021 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio
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° 220/2021.------ = srsssmass

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 19 de junio del 2025, determina,«
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y METODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE®,
EXPEDIENTE N°® 499542014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL
LAGOONS (CURACADQ) 5.V. .

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 ATt 3y °, 8%, =--ceseesrrsrersmsssmssens

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: *(..) DI divulga un proceso para construir grandes cuerpos de agua artificiales
(volimenes mayores a 15.000 m*} destinados a uso recreacional, los cuales se construyen en tierra
firme. Las estructuras incluyen paredes y fondos fabricados con materiales de baja permeabilidad,
tales como arcillas y bentonitas recublertas con membranas no porosas como PVC o palietileno de
alta o baja densidad, El objetivo es mantener propredades visuales v microbioldgicas del agua
simifares a las de una piscina o entorno tropical, Sin embargo, el sistema no estd destinado a flotar
sobre cuerpos de agua naturales, ni considera un disefio estructural que permita mantener presicn
positiva ni caracteristicas adaptadas a entornos flotantes. DI no menciona o sugiere sobre [a
posibilidad de contener un cuerpo de agua recreacional dentro de una estructura flotante que se
adapte dinimicamente a cuerpos naturales de agua como rios, lagos o mares. Tampoco ensefia ni
stigiere un sistema de flotacidn en los bordes, m un fondo fAexible con mddulo de Young < 20 GPa
como se especifica en las reivindicaciones 1 y 13 de la presente solicitud, Es por ello que el contenido
técnico de DI no anticipa ni hace obvia la estructura funcional de un lago recreativo flotante con
sistemas adaptativos de tratamiento de agua integrados, D2 se refiere a un método y sistema para ef
tratamiento de aguas industriales. Se enfoca en la monitorizacidn y ajuste automdtico de pardmetros
de calidad de agua mediante la adicion de oxidantes, uso de sensores, y recirculacion del agua. 5i bien
menciona el uso de ciertos componentes automatizados, no estd orientado a aplicaciones recreativas
ni @ estructuras que contengan cuerpos de agua en forma flotante dentro de un cuerpo de agua
natural. La misma no sugiere o se relaciona con estructuras flotantes, presion positiva, e indicada para
actividades recreativas especificas. D2 se refiere exclusivamente al tratamiento de aguas en contextos
industriales, rales como instalaciones de procesamiento, sin fines recreacionales. El documento
fampoco ensefla estructuras que contengan cuerpos de agua, y mucho menos estructuras flotantes
adaptadas a grandes cuerpos naturales de agua. El objetivo técnico y el entorno de aplicacidn de D2
difieren completamente del abordado por la presente invencidn. Aungue en el documento se
menciona el uso de sensores para medir calidad del agua y activar procesos, no ensefia ni sugiere la
activacién de sistemas de succidn en base a parametros visuales (como el color negro en el fondo en
CMYK), la necesidad de mantener presidn positiva dentro de un sistema flotante, y el tratamiento de
un cuerpo de agua confinade en una estructura flexible, flotante v con capacidad de ser anclada en
un entorno natural. En base tanto a DI como a D2, no existiria ninguna motivacion técnica razonable
para combinarios en la forma requerida para legar a la presente invencién, Ambos documentos estin
orientados para resolver problemas distintos y operan en entornos diferentes a lo planteado en fa
presente solicitud. Esta solicitud propone una solucidn integrada y especifica para el mantenimiento
recreacional y sanitario de un cuerpo de agua artifictal contenido dentro de una estructura fotante
en grandes masas de agua natural, lo cual no se deduce ni sugiere en ninguno de los antecedentes. En
cuanto a las observaciones dadas en los dictimenes anteriores respecto a las reivindicaciones
dependientes (10, 11, 13, 22, 27, 28, 32, 33, 34), cabe sefialar que estas constituyen variantes técnicas
especificas subordinadas a las reivindicaciones independientes. Por lo tanto, el andlisis de inventiva
debe centrarse en las independientes 1 y I3, cuya combinacidn estructural y funcional no se deriva de
manera obwvia del estado de la técnica. (.)°

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Pa
permitir que los inventores puedan recuperar su inversiton otorgandoles una reserva de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2021-624 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“SISTEMA DE LAGO FLOTANTE Y METODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE",
EXPEDIENTE N° 49954/2014, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADA POR CRYSTAL
E RGO ORE IOURACN BV — et et Lo s e o e

que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en dltima instancia, redunda en un
claro beneficio ala economia nacional’, -

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, REVOCAR la Resolucidn N*
2021-624 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de reg;stm de patente de la

invencian 499542014 de fecha 05 de noviembre del 2014.-- Bre e mmaearnassssessasesaenssrass e en
POR TANTO,
L& DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRELAL
RESUELVE

Art. 17 REVOCAR la Resolucion N* 2021-624 de fecha 26 de julic del 2021, dictada por
la Direccidn de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA La S0LICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°49954/2014 DE FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADA POR LA FIRMA CRYSTAL LAGOONS
(CURACAD) 5.V, BA]O LA DENOMINACION “SISTEMA DE LAGO FLOTANTE
Y METODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO FLOTANTE" --«sssseasssssnssnes

Art2¢® ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente "SISTEMA DE
LAGO FLOTANTE Y METODOS PARA TRATAR AGUA EN UN LAGO
FLOTANTE", N® 49954/2014 de fecha 05 de noviembre del 2014,-------------ee-eo-

Art.3¢ NOTIFIQUESE por cédula.

Fapela, Mipuel A, Innovacidn v Fropiedad Intelectual en el meparamiento vegetal y biotec nologia. Editorial Heliasta
Buenos Alres, Argentina 2004 p, 74,
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POR LA CUAL 5E DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, 5U PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN®, EXPEDIENTE N2 10618/2009 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2009,
SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

AELINCION,
VISTO: El informe de la Actuarfa de fecha 13 de junio de diel 2025 xermsereeess oo
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, rega | *(...) También se
abserva que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 14 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
fa Ley N 1630000 “DE PATENTES DE INVENCIONES™, por lo qur: se recomienda declarar la caducmhddepl'fnn
derecho y posterior archivamiento de solicitud (L. )% e, semem e

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 trimite deberin pagarse tasas anuales, Los pagos se
hardn antes de comenzar el perfodo anual correspondiente, La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacidn de fa solicitud de patente. La pnimera tasa anual se pagard antes de
comenzar ef tercer afio, contado desde la fecha de presentacidn de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado, La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo def periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente of recargo establecido. Durante

el plazo de grir:.'a fa pateme o la soficitud de patente nunrendm s pJ-en.a ugenr:m La falta de pago de alguna de las

De acuerdo al informe de la actuana v, verificando las constancias de autos como asi tambaen e Sisterma
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
10618/2009 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2009, *NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, SU PROCEDIMIENTO DE
PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN", no se registra pago de las
anualidades N 14 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia. previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto Ia falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
¥ la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempa.-----rerrermrrm s e e e

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 N* 10618/2009 DE FECHA 30 DE MARZO DEL
2009, *"NUEVOS DERIVADOS DE DlUETﬂTE-TINﬁ, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN"--- sere e - - ceeeennneea

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 Iegal prewsru
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 10618/2009.-- e e e e e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 ORDEMAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N 106182009 de fecha 30
de marzo del 2009, "NUEVOS DERIVADOS DE DIOSMETINA, 5U PROCEDIMIENTO DE
PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS ql.JE LOS mrmENm',
solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER--- sememmnennn s s

Art. 2¢ NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR ««-«x-=rasressesnmassaies
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
'MEWWHMW?MMFMW.MHPMMWW

FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009, SOLICITADA POR OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.-sevsssmreaennnnn
Asuncitn, | 075
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025, rriciiiiceeeeeeeennn
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : (... ) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 13 a 16 conforme Jo establece ef Art, 30 de
fa Ley N= 1630400 "DE PATENTES DE INVENCIONES™, por lo que se recomienda declarar la caducidad de plena
derecho y posterior archivamiento de soliciti (., ) - e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales, Par
manfener en Vigencia una patente o una soficitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales, Las pagos se
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el page de cada tasa anal
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la soficirud de patente, La primera tasa mmﬁﬂpagad antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente, Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonande también conjuntamente el recargo establecido. Durante

ef plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La faita de pago de alpyuna de las
asds  anuales 3l presente Artic proaucird @ caductdad de (3 patente o de f3 solictud de
patente. " T g

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sisterna
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industnal, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
37610/2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2009, *CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS ¥ METODO
DE FABRICACION®, no se registra pago de las anuahidades N® 13 a 16 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
tEEm‘FHl""'“““"""“"""'““"“'““"“'""""""‘" T R O R R O S R R RS B S R B B Sk S e 5 e o iy i

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 37620/2009 DE FECHA 15 DE OCTUBRE

DEL 2009, "CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS Y METODO DE FABRICACHON"-- - —emm e 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 transcurndo en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N8 3762072009, ----rrmreerrrrmsrmemrmram s s

POR TANTO,
La DIRECTORA GEMERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
REESUELVE

Art. 10 ORDEMNAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidn N 3762002009 de fecha 15
de octubre del 2009, “CUELLO DE BOTELLA CON RELIEVES INTERNOS Y METODO DE
FABRICACION", solicitada por OWENS-BROCKWAY GLASS C

Art.20  NOTIFIQUESE y cumplico ARCHIVAR ooz oo
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN GEN DIANA",

EXPEDIENTE N 29782/2009 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY
LI .

Asuncion,
VISTO: El informe de la Actuarfa de fecha 13 de junio de diel 2025 coes s nras
COMSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 14 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N2 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, por lo qrue- se rmmrend.} ::.l'e.:‘.l.'amr fa caducidad de p.l'e-m:r
derecho y posterior archivamiento de solicitud (. ) - -ermemmm 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 solicitud de patente en rimite deberdn pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anial
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, La primera tasa anual se pagard antes de
camenzar el tercer afto, contade desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas 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 ef recargo establecido, Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La (Glla de pago de alguna de las
te Articulo producird la caducidad de Ja patente o de g soliciied de

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informético de la Direccidn General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicibud N2
2978272009 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2009, "CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS
PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN GEN DIANA®, no se registra pago de las anualidades N2 14 a 16 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 tranSEUTED el fem e« et

Que, en ese sentido, habiendo transcurmdo el plazo previsto en la legislacion vigente, comesponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N* 29782/2009 DE FECHA 21 DE AGOSTO
DEL 2009, *CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA MODULAR LA EXPRESION DE UN
GEM DIANAS-- sea

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habvéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcumdo en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 29782/20009. - eee e 2

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 12 ORDEMAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidon N2 297822009 de fecha 21
de agosto del 2009, "CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y METODOS PARA
MODULAR LA EXPRESION DE UM GEM DIAMA®, mhf_‘ihld: por  MONSANTO

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR ---<-——ecesemsemcscmree el
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
*METODO Y APARATO PARA IDENTIFICACION, AUTENTICACION, RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS
MANUFACTURADOS", EXPEDIENTE N* 8713/2009 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A.

Asunciin, i Lddd
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025, oo
CONSIDERANDD

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de juruo de del 2025 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 9a 16 conforme o establece el Art. 30 de fa
Ley N2 630400 "DE PATENTES DE INVENCIONES® pﬂ.r fia qm: se recomienda 4#1:!'.1-::1' Iz caducidad de p.l'mu
derecho y posteriar archivamiento de solicitid (. )%- SRy i

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las fasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberdn 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 la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde [a fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plaze de gracia de seis meses, cantados desde
el comienzo del periode anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

:*-I'pk.ar.:' de grmua fa p-rrl't'n!r o la solicitud dﬂ'pa!'ente mantendri .-:up.l'ma vigencia. La falta de pago de alguna de las
led_de la ﬂerﬂe o il';_LLELELI.’f_ﬂ'E

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direceion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
8713/2009 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2009, *"METODO Y APARATO PARA IDENTIFICACION, AUTENTICACION,
RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS®, no se registra pago de las anualidades N2 9 a 16
estando vencidos los plazos, tanto ordinanio 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 |a solicitud por el transcurso del Hempo.---rmrrrr e e e

Que, en ese sentido, habiendo transcurmido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 8713/2009 DE FECHA 17 DE MARZO DEL
2009, “METODO Y APARATO PARA IDENTIFICACION, AUTENTICACION, RASTREQ Y SEGUIMIENTO DE

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 previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 S713/2009. - srrrrrvrmsnms s s s s ss s s s s s s st sa s as

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 871302009 de fecha 17 de
marzo del 2009, “METODO Y APARATO PARA IDENTIFICACION, AUTENTICACION,
RASTREO Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS", snhmtada pur PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A-----------memmememeneaee isorres

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.«-««-cseesasanns




ECCICN MACIONAL DE

(_‘* PRDF[EDAD GLUBIEHHG pe | PARAGUAL

EE:IHEJ;ECTUAL PARAGUAY ' REKU
ResolucibnN®_ :J

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EM EL EXFEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
*COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIEMEN COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL®, EXPEDIENTE Ne
45168/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR ISHIHARA SANGYQ KAISHA LTD.—-----memmno-

Asuncron, © UL
VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025.------rmscsermsmmsmssmee e
CONSIDERANDOD

Que. el informe de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : *(..)Tamiuén se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niumeros 12 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N? 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES”, por lo que se recomienda declarar fa caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solfciitd (L. ) e e s s s s e 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 solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el perfodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la soficitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar ef tercer afto, contado desde fa fecha de presentacidn de la solictud de patente. Podrdn pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente of recargo establecido. Durante
ef p}.ra::- e gruuﬂa fa pa;enre o la suIr{'rmd de patente mantend'rﬂ su plena n:gmm Mwm

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos comao asi también el Sistema
Informético de la Direccidén General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente. en la solicitud N®
45168/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2009, “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN
COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL", no se registra pago de las anualidades N2 12 a 16 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como €| de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con wgtm:m su solicitud y la mexcumhle caducidad de la mln.'ltud pnrei
LFARSCUTSO del BP0, - -----mmermr et i s ree e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 45168/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE
DEL 2009, *COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE BENZOILFIRAZOL™

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencla su solicitud, hatuﬂ'-dcr transcurrido en exceso el plazo legal prwlsm.
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N 45168/2009.-- e e e s Se b s s

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

Art. 12 ORDEMAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N? 45168/2009 de fecha 10
de diciembre del 2009, "“COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS
DE BENZOILPIRAZOL", solicitada por ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD---- Sy bainis

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplicis ARCHIVAR.-----—-----—----—- :
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POR L& CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"HIBRIDOS Y CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ DESIGMADD COMO CLISI®, EXPEDIENTE N2
4238172009 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR BOARD OF ELFPEH"-"[SDRE OF LOUISIANA
STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE:

Asunciim, & i
VISTO: El informe de la Actuarfa de fecha 13 de junio de del 2025 scessesemsimmnmmmmnnisinsnisnsnnans
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 13 de junio de del 2025 en su parte pertinente, reza : *(...) Tambidn se
abserva que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 13 a 16 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N? 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, pm' lo qup se recomiends declarar la caducidad de pfena
derecho y posterior archivamiento de softeitud (L, )%= ---=---mmmmev o el 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 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 aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, La pnmera tasa anual se pagard antes de
comenzar ¢f tercer afto, contado desde fa fecha de presentacidn de la solicitud de patente. Podrin pagarse varnas
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando taminén conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de pitente mantendrd su plena vigencia, Lat falta de pago de alguna de las
: al ducidad de la patenlte o de Iz solici y

ﬂﬂ-‘:ﬂtﬁ" i o e e o e o o S e B R B S S A D L T LT T TN

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sisterna
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
42381/2009 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009, “HIBRIDOS Y CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE
ARROZ DESIGNADO COMO CLIS1", no se registra pago de las anualidades N® 13 a 16 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo atado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con ugenﬂa su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud pnr El
transcurso diel ufm]:ﬂ:._ e e e B R R e e e et e e o e R R W R R R

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N¥ 423812009 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE
DEL 2009, "HIBRIDOS ¥ CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ DESIGNADO COMO CLISI - cocvnsnsnes

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesacdo en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurnido en exceso el p!am legal prewsm

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 4Z381/2009,---rrrreerensacmsamssssissanmssn s e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 18 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 42381/2009 de fecha 18
de noviembre del 2009, "HIBRIDOS ¥ CULTIVARES DERIVADOS DEL CULTIVAR DE ARROZ
DESIGNADO COMO CLISI®, solicitada por BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA
STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -~ -eesmeemmmmmmmmeneeee
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “DYSA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* B3B266. ~--rrrrecvcr covsrrorvorsrirscecsaccnen
Asuncion, 25 JUN N5
VISTO: El estado acmual de estos autos
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del CP.C,, por providencia de fecha 19 de
julio de 2021, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de los
escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ------rorrrmrmerncse e

Que, una vez presentadas las copias autentmadﬂs se dl.spum :-J rm.n.lﬂmtn por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados. - erer rrrerene e nr e, et e e

Que, el Art. 136 de la LE:,.I de Marcas ::s:ahie::: que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones del
Cﬁdlg[‘l Procesal Civil ¥ Penal, - PP AP s e g P T AT S S o Bt e A i o

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se niciara con la
providencia que disponga la reconstitucidn; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plaze de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢} De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plaz, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y ) el juez podra disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas
mmsm (a1 e s S e T S S S St S ——

Que, en la fecha se han realizado rodas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca *DYSA®,
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 838266, solicitada a nombre de  Esteban Gomez Nufez Rodriguez Alr.:.a.l:_ !.r
dEI.I‘L"lJ]‘I.LlﬂIlHi’:'IdaE'Il DT T NN - i A g B i B P b e b A o i g B S5 S e B b

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud de registro de la DYSA™, CLASE 35,
EXPEDIENTE N" B38266, solicitada a nombre de Esteban Gomez Nufiez Rodriguez Alcala, ~-oreeeeens

2) DAR continuidad a los rramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, ~---crrmrmrrmccrrnenens

3) NOTIFIQUESE por cédula
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Resolucién N® = ~

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 746 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HETABIL",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 09897/2022, SOLICITADO POR CIENTIFICA RAGUSA S.A. ------cceenmsmmmmcmannnnes

Asuncion, ¢ 0 JUN U9

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de la firma
CIENTIFICA RAGUSA 5.A. contra la Resolucion N° 746 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Direccidn
de Marcas. e e

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CIENTIFICA
RAGUSA S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N* 746 de fecha 11 de mayo de 2023,
dictada por la Direccion de Marcas, -« orssesssrsmmmsr oo cosss s o s s

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
E-F':H!Iﬂfilfl']'l interpufsl-n_...r.."--1.--------..-...-----.-u-u.-.”1"---------------...__...._.----."-r----------------------._.u

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de CIENTIFICA RAGUSA S.A.
exprest agravios; y esta Direccién llamé autos para resolver en fecha en fecha 01 de noviembre de

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera () Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2013367
DPenominacidin ETABYX Clase § Registro 515724 Titwlar Gador S.a (AR) Comentario: Que [las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sint crear riesgo de confusicn entre los consumideres.-, por lo que de conformidad al articulo 67 de a
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadg”.=-====x=r=mmr-rrrssscssssocssmsmmnsarsrrrmsrssressos s sstsmnssnsannses

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..} Af confrontar los signos “HETABIL"
v "ETABYX", encontramos que los mismos difieren en las letras que las componen. tanto en sus radicales
como en sus desinencias. En base a ello, es posible afirmar que estos elementos se diferencian
perfectamente, imprimiendo a cada conjunto de suficiente distintividad. Resulta claro que, al encontrarnos
ante denominaciones con letras iniciales diferentes, ello tendra un impacto visual distinto en el
consumidor../.. Los productos comprendidos en la clase 5, al tratarse de productos farmacéuticos cuyo
consuma repercute en la salud humana, demandan la intervencion obligatoria de profesionales de la salud
para su prescripeion, y su adquisicion y consumo no es temado con igereza por parte del consumidar. Por
tanto, puesto que estos productos se expiden bajo receta, por intermedio de profesionales de la salud, no
corresponde hablar ligeramente de nesgo de confusion por parte del consumidary... ) --—--—-—=c-smesnarmrnans

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
[nterpues_m I ————————— e TS TRt R ST TR R E L LRSS L S e b

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, clertas
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 valic @ el
o
- ii -
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Resolucién N°\ 0 =,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 746 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *HETARIL",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 09897/2022, SOLICITADO POR CIENTIFICA RAGUSA S.A. ==eseecrmmmrmmmmrmssmssaseas

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arroje la visidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la marca solicitante “HETABIL” con la marca
base de rechazo “ETABYX", se evidencia que la solicitada reproduce en ¢l mismo orden, cuatro letras de las
seis que componen a la marca antecedente, siendo minimas las diferencias entre ambas, las cuales no son
suficientes para otorgar una distintividad clara en el contexto general del signo. Por consiguiente, 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 que podria causar
confusitn en el pablico consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar |o mencionado:----—-----

HETABIL (solicitada), y
ETABYX (marca base de rechazo)

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas
o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esté en el poder de excluir a otros en ef
uso de marcas confundibles. Nada mds 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 [a regla fundamental o bisica que impide esta clase de coexistencias, no es Ja tinica, ™ Y
acertadamente menciona sobre la similitnd ortogrifica: “Fs quizis la 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 Jongitud y cantidad de silabas o radicales o terminaciones comunes
Han sido declaradas confundibles: "Escoset” y "Eposet” (522), "Umus* y *Domus® (524), “Breton” ¥ "Eretdn"
rjjgi "M.imma'_}f 'Maxjm‘g'fﬂ;jl"-f..__...--...-,.........__..__-..---.-.....u-..___...---.-.m........_._.-_-.-.."........_

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, s la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que [a
solicitud de la marca “HETABIL" pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la
glase 05, mientras que la marca base de rechazo *ETABYX" ya tiene registrada la cobertura de tadas los
productos de la misma claze del clasificador internacional. Vemos asi, que existe una evidente similitud
tanto en la clase como en los productos comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejania
genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podria inducir a error o
confusién entre el piblico consumidor, llevindolo a suponer equivocadamente la existencia de una
relacion comercial o de un origen empresarial COMUN €Ntre |25 MiSMas,--==-==s=sssssssmmmmancmmssneesneesanmeenns

Que, el A-quo manifestd que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, especificamente el Art. & de la Ley N° 1294/98 que dispone: “.La Direccion de la
Prapiedad Industrial en interés del piblico, podrd denegar el registro de una marca idéntica o muy
semefante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante. atin mediande
consentimiento del titular de la marca registrada. E| registro solicitado podri concederse sélo para alguno
de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién para determt

productos o servicios, cuando no se justifica una denegacion tofal... " - - ----r-mr oy i

" "BERECHO DE MARCAS™ = |oege Clamendl 9 Ed. CARA, Absledo Perrot, 1017 Alyg. Claolie By
T*DERECHD DE MARCAS™ = Jorge Clamenids 9° Ed. CABA, Alssbedo Perrot, 2017 Directags General Mieting
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 746 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETABIL",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 09897/2022, SOLICITADO POR CIENTIFICA RAGUSA 5.A,

Que, ahondando ain mis en el anilisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusian mas por sus semejanzas que por sus diferencias, 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 aparezcan
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposician de esos elementos”. Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, *la confusion no es un hecho de fa casualidad, sino de la
intencion de producir confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion
de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de [a primera™. ------c-eoossssmsssmn

Que, ésta Direccién estima que, ademis de la prohibician mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 22 de la Ley N 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusidn al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumider pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
!asmlsmas o e i o e R R Y O O T e i e i e e e i S

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa, confirmar la
resolucion apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las marcas analizadas., «-«--sssssseeeees

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 746 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la
Direccitn de Marcas. -« =sssssssmmmmmssm s e e e e e it

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HETABIL", clase 05,
Expediente N* 09897/2022, solicitada a nombre de CIENTIFICA RAGUSA S.A.---------

Art. 38 NOTIFIQUESE por Cédula. «rmreermesrmmmrmmm e s
P Q}_‘*
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1896 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CORTINAS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 15245/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS
DEL PARAGUAY S.R.L +cemesrmssemrmammmmmmmmemsmsmmsmmmns i

Asuncidm, 9 | U T
L & '

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de FABRICA DE
CORTINAS DEL PARAGUAY S5.RL en contra de la Resolucion N 1894 de fecha 1l de noviembre de 2021,
dictada por la Direccidon de Marcas, L T e e s

RESULTA:

Que, en fecha 20 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de FABRICA DE
CORTINAS DEL PARAGUAY S.RL e interpone Recurso de Apelacmn en contra de la Resolucion N2 1896 de
fecha 11 de noviembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. - e

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
II'I.[EJ'FIUE‘SI.L'I B 0 0 8 5 - 55 - 1 - 1 1 o A e

Que, en fecha 07 de marzo de 2022, el representante convencional de Fabrica De Cortinas Del
Paraguay S.R.L expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 21 de marzo de Z022.---------semrmmromrmmm e e

COMNSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: “Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de fa citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuenira incursa en [a
sigwente prohibicion: "Art. 2 inc. e).los que consistan enteramente en un signo gue sea el nombre
genérico o designacidn del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La denominacidn se considera descriptiva
¥ sin distintividad alguna con refacion a los pmdm.ms que desea pmreger En consecuencia, no ha lugar a
T e ot ey s b I s e et e e e g e A

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “En efecto, al analizar la
denominacion que hemos solicitado a fa luz de estos principios tenemos que la marca "CORTINAS
PARAGUAY™ no puede considerarse genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios
que pretendo amparar clasificados en la clase 35 (treinta ¥ cinco) ../.. Cabe destacar que mi mandante es
propietario de Ja marca "CORTPAR CORTINAS PARAGUAY", Registro N 441,686, con vencimiento en fecha
N de Agosto de 2.027, para proteger servicios de: “gestidn de negocio comercial, trabajos de oficina,
publicidad ../.. He podido demostrar gue ha sido imposible ubicar a la denominacion que he solicitado en
alguna de las prohibiciones establecidas en el articulo segundo de nuestra ley de marcas, por fo que no
existe ningin fundamento de indole .fr.‘ga.l' gue impida el registro de la marca que ha sohcitado mi mandante
BT ESIOE BUIOR. [ ) e e e e ettt e e b e ———

Que, EEI-]'I!‘E‘EFL‘.II‘IL‘]F a esta DMrecoion General resolver sobre la pmcedencm o no del »
Ly 4 L s

EIu-:ﬂuu Ecn al mnm
Dietoriia Geeeiad 18 hrnlhil'i i
Disesviin Narwsal de Prepietid (ECITE



&}?ﬂ?}?mmnm { % GOBIERNO i | PARAGUAL
INTELECTUAL & PARAGUAY REKUAI

Resnlu:iﬁnh{l ?] &

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1896 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CORTINAS PARAGUAY™, CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 15245/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS

DEL PARAGUAY S.R.L.-----

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 vilidos como el
derecho 8 cONSHTLIE LIMLE IATCA. == -mrrmrrrr e s ms s s s s s e e e s e B o o e R 8 R B e e

Que, en primer lugar, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CORTINAS
PARAGUAY™ 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. En ese sentido, la marca cuya inscripcion se
solicita estd compuesta por dos elementos: por un lado, la palabra “CORTINAS” que puede ser definida en
singular como: *Tela que por lo comun cuelga de puertas y ventanas como adorno o para aislar de la luz..* y
la palabra "PARAGUAY" que nos indica el pais de Origen, —------—--rmmrrrrm e e e e

Que, la cobertura pretendida corresponde a los gepvicios incluidos en la glase 35 del nomenclador
internacional, especificamente: . Servicios de Importacion e Exportacion y ventas de Cortinas No se
refvindica la palabra PARAGUAY en la denominaciony...)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado
por el apelante, |3 e ; e manera cla seta disBing ok servioios dise nrstende idanhis
Asimismo, el uso de términos de caricter general y comun, como en este caso "CORTINAS" y "PARAGUAY™,
no puede ser objeto de apropiacion exclusiva por parte de un solicitante, ya que ello implicaria conceder
un d_erechu exclusivo sobre expresiones que deben permanecer libres para el uso general en la designacién
de bienes y servicios similares. Ademas, la marea propuesta carece de cualquier elemento adicional que le
otorgue onginahidad o capacidad distintiva que permita diferenciarla de otras existentes en el mercado. Por
tanto, se encuentran cumplidos los requisitos doctrinarios para considerarla incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inciso e) del Art. 2 de la Ley Ne
1294/98, no pudiéndose hablar asi de una Marca eVOCaiva © SUBESHIV---—-s-r-rrsesserrrrsamssrsssscsnsrasmanaes

Que, resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Méadica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan: (..} En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene gue tener la
ap!‘rh:.ld de distinguir el signo de otros similares, Esto es fundamental pues de lo contrario no podrd
l_"umunar como tal. Por ello. se excluye el registro de signos genéricos o descriptives, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es d cir, no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)% © Expresan igualmente los auto ‘es: * Se consideran genéricos los nombres comunes referidos a
una categoria determinada de objetos. sin una determinacién precisa. Tienen la naturaleza misma de las
COSH5 delmgnadas ¥ estin enteramente incorpora dos a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de
frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibicion de registrar signos genédricos protege ef comercio de
eventuales abusos, como el que se provocaria, por ejemplo, si alguien registrara como marca la palabra Pan

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidares identifies
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fiy
cuestionarnos: jcudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registrg

1 Baips Valle fug woomin
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1896 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CORTINAS PARAGUAY™, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 15245/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS
BB e B e —

ternendo en cuenta que la denominacitn pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la
calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no
cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro COMO MArEa,-------s--srrmsrmrrssssmeeseess

Que, ahondando ain mis en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expane: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el piblico en general, o por aguellas personas que
se desenvuelven en ciertos 4mbitos mds restringidos, segtin sea el caricter mds o menas técnico de Ja
misma, como el nombre o designacion de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay mis de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serdn irregistrables” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de
cudl es el producte o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas, A veces, mas que una
idea, se trata de una certeza, y esto es ldgico puesto que, de lo contrario, la marca seria engariosa. Ef signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destine, origen, calidad, componentes,
efcétera. La diferencia estd en que la designacidn descriptiva es la necesaria o usual para aguella que se
describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacion algtin 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 mismeo si se registrase una
ﬂE.TJgﬂﬂE'fﬂ-ﬂ de-s{'”pn'm__'_..a....--.---------------n.......--..-------------1-.."..............--------,................-...--..

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1896 de fecha 11 de noviembre de 2021 dictada por la
T T AT D B AT - ot i e e e e e B A

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CORTINAS
PARAGUAY™, Clase 35, Expediente N2 15245/2021, solicitada a nombre de FABRICA
DE CORTINAS DEL PARAGUAY SR.L,-----eermeememeememreanes
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Resolucitn N* NE.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1897 DE FECHA 11 DE NOVIEMERE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CORTINAS PY", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 15243/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL
PARAGUAY S.R.L. r : :

Asuncion, ne NN T8

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FABRICA DE
CORTINAS DEL PARAGUAY S.RL en contra de la Resolucién N® 1897 de fecha 11 de noviembre de 2021,
dictada por la Direccion de Marcas, T i L £ R AR R R e B

RESULTA:

Que, en fecha 20 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de FABRICA DE
CORTINAS DEL PARAGUAY S.R.L e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1897 de
fecha 11 de noviembre de 2021, dictada por la Direccitn de Marcas, «=----=sssssssssssssssssessensssnssssansecnns

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|nr-ErP|.|rE'-5tﬂ-'"“""""""'""""“""""“'"""""'"""""'""""""'"'""“""“""'"'"'""'""'"“"""’""""""'

Que, en fecha 07 de marzo de 2022, el representante convencional de Fabrica De Cortinas Del

Para 5.RL expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios v llama autos
guay exp po P ¥

para resolver en fecha 21 de marzo de 2022, ---——rrreessrr et e amne s e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citacda marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
sigutente prohibicion: “Art. 2 inc. e).fos que consistan enteramente en un signo gue sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate. o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La denominacién se considera descriptiva
¥ sin distintividad alguna con relacidn a los productos que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a
T solicitadn, e e B e R R B et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “En efecto, al analizar I3
denominacidn que hemos solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca “CORTINAS PY* no
puede considerarse genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretendo
amparar clasificados en la clase 35 (treinta y cinco) ...[... Cabe destacar que mi mandante es propietario de la
marca "CORTPAR CORTINAS PARAGUAY", Registro N2 443.686, con vencimiento en fecha 01 de Agosto de
2.027, para proteger servicios de: ‘gestion de negocio comercial, trabajos de oficina, publicidad ... He
podido demostrar que ha sido imposible ubicar a la denominacidn que he solicitade en alguna de las
prohibiciones establecidas en el articulo segundo de nuestra ley de marcas, por lo gue no existe ningtin
fundamento de indole legal que impida el registro de la marca que ha solicitade mi mandante en estos
BN, [ o e e e e e B Bt 8 0 5 e Bttt

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o pé del re
inferpues_tu.l_.----------"....u...--.-..--.-----------....---......---....---------.r....-.._...._....__-.----"."-. T el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1897 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*CORTINAS PY", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 15243/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL

PARAGUAY S.R.L.+-resnsssasesseres

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

L

derechio @ COnSTIELIT LRI [REECI, <= cssmmmmnmmse s s e e e o e R R R E e s oo o oo i s oo ds s ma e n s s

Que, en primer lugar, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CORTINAS FY”
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. En ese sentido, la marca cuya inscripcion se solicita esta
compuesta por dos elementos: por un lado, la palabra "CORTINAS" que puede ser definida en singular
como: “Tela que por lo comiin cuelga de puertas y ventanas como adomo o para aislar de la luz.." y por
otro lado, la abreviatura geografica “PY" usualmente utilizada para identificar el origen o pertenencia al
P T Y=o m et e e o e B e e o oSS A Ra L s Ty

Que, la cobertura pretendida corresponde a los gervigios incluidos en la clase 35 del nemenclador
internacional, especificamente: (. )Servicios de Importacion e Exportacion y ventas de Cortinas No se
reivindica la palabra PY en la denominaciany...)”. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el
apelante. g sl loitud e (55 OF Maners T directa definge los servicios gue oretende jdeniifics
Asimismo, el uso de términos de caricter general y comin, como en este caso “CORTINAS™ y “FY", no
puede ser objeto de apropiacion exclusiva por parte de un solicitante, ya que ello imphcaria conceder un
derecho exclusivo sobre expresiones que deben permanecer libres para el uso general en la designacion de
bienes y servicios similares. Ademis, la marca propuesta carece de cualquier elemento adicional que le
otorgue onginalidad o capacidad distintiva gue permita diferenciarla de otras existentes en el mercado. Por
tanto, se encuentran cumplidos los requisitos doctrinarios para considerarla incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inciso e) del Art. 2 de la Ley N®
1294/98, no pudiéndose hablar asi de una Marca eVOCALiva 0 SURESHIVA,--«----ssssssssmsmssssssssassnmssssasanssases

Que, resulta pertinente citar la opinidn de los juristas Gladys Esther Barewro de Madica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan:...) En cuanto al principio de distintividad, fa marca tiene que tener la
aptitud de distingwir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismaos no
individualizan productos o servicios, es decir, no» son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)% ¢ Expresan igualmente los autores: = Se consideran genéricos Jos nombres comunes referidos a
una categoria determinada de objetos, sin una determinacién precisa. Tienen la naturaleza misma de las
cosas designadas y estin enteramente incorporados a ellas. Por ejemplo, Naranja no puede ser marca de
frutas, ni Caramelo marca de golosina. La prohibicion de registrar signos gendricos protege el comercio de

eventuales abusos, como el que se provocaria, por ejemplo, si alguien registrara como marca la palabra Pan
Pdmpfudm E;jmcnn‘“_‘mﬁr__h}-li----------|1---“--u-------------------------------------——----1-1-rl11lll-llll-llllldﬂ-lll-l---il-

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores iden
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fi

1 -. by _II- "I b
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1897 DE FECHA 11 DE NOVIEMERE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CORTINAS PY™, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 15243/2021, SOLICITADA POR FABRICA DE CORTINAS DEL
PARAGUAY S.R.L -- .

cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mas aun
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre ¢l origen o la
calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no
cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro COMo Marca,-—---------=ssssmrmmmssseaancas

Que, ahondando atn mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expane: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el piiblico en general, o por aquellas personas que
se desenvuelven en ciertos dmbitos mds restringidos, segiin sea el cardcter mis o menos técnico de la
misma, como el nombre o designacion de un producto o servicio, no es marca, No importa si hay més de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serin irregistrables” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de
cuil es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mis que una
idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria enganiosa. El signo
descriptive también designa estas mismas caracterfsticas, funciones, destine, origen, calidad, companentes,
elcétera, La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquelio que se
describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacién algiin elemento que la hard, en menor o ma VT
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que
se use para describir caracterfstica alguna de productos o servicios. No sucede lo misma si se registrase una
desjgnam'm dilj::"’jpnva"l o B 5 B £ e B 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 Direccién General arriba a la conclusitn de que No es
viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, ----eeeeee

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

Art_ 12 CONFIRMAR la Resolucian N* 1897

de fecha 11 de noviembre de 2021 dictada por la
D‘IrE‘:E]ﬁndﬂ MEI’I:":IS-.""""""“ - - L HEEE R e ——————— LR

I e e s e i e i = CHE - P

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CORTINAS PY®, Clase
35, Expediente N2 15243/2021, solicitada a nombre de FABRICA DE CORTINAS DEL
PARAGUAY B RL-=seemsmmmneninccs e smmmman s

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. -+-ressnsssssssnsscsssaccommrssanreenmesas
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE RE-:;lmn DE LA MARCA *AFOX", | 2

<ol Lo 4 EXPEDIENTE N® 1849967, SOLICITADA

Asuncidn, E'

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucién N* 104 de fecha 14 de marzo de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-sssacm- -

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se¢ presenta el representante convencional del oponente € interpone
recurso de EPEL&I:I-I&T] contra la Resolucion N* 104 de fﬂha 14 de marzo -dna- 20232, d1:n¢; pur la Direccidn de Asuntos
e T I T —— . S

Que, por proveido se concede el recurso I.I!'Ih‘."I'FILlEﬂn siendo dll:!:d.i la [:lrmil:lenm: ',E:wprﬁe aga-gwm: ol
apelante, Notifiquese por cédula."en fecha 17 de abril de 2023, - RS o .

Que, en fecha 10 de octubre de 2024 fue presentada la fundamentacian del recurso y respecto a la misma se
dictd la providencia: “Téngase por presentado el escrito de expresion de agr.-a Vi ymm_-.-e traslaco u'eagmw-::.s Pf-""
el término de ley. Notifiquese por cédula”, en fecha 10 de octubre de 2024, -

Que, en fecha 19 de junio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria, ---=se-seesssms e v ceeanans
CONSIDERANDOG:

Que. el Art. 56 de la Ley N* 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producirs de pleno
derecho Iz caducidad de fa instancia adminisirativa, 5i no se hm‘:-:ere Eﬁ_‘t“!t.ladn nmgun acte de Pm.drm]‘ﬁlﬂm 3
partir de fos seis meses de fa (iltima actuacidn® T

Que, la segunda instancia se activa con la concesidn del recurso de apelacian, 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 presentacitn de la fundamentacion del recurso
y el traslada de la expresion de agravios, queda a instancias del recurrente impulsar la notificacion a su contraparte.-

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dGltima actuacion del recurrente ha sido la
fundamentacion del recurso en fecha 18 de julio de 2023 reorsemrmmmmmmmesm s -

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la providencia que ordena el
traslado de la expresion de agravios en fecha 10 de octubre de 2024, ha transcurrido con creces el p]am 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 transcurndo en exceso el plazo legal estahlm:ldn para Ias instancias Imgmsas
corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. - -

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1® DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la
solicitud de registro de marca *AFOX", Clase 09, Exped:ente ME 1849967, preaenta-l:ta pur

DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.-- Py o=

Art, 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca “AFOX", Clase 09, Expedlente NE
1849967, presentada por DANIELE MONTEMOR MAUERBERG. - e ——

Art 3¢ ﬂrzmﬁqu*ﬁszparcedu:a.---------------------------------------------'- -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 346 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
L4 DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AGUAMATE", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 16432/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS, ---csxnzre--

Asuncidn, 9 TR 1=

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Angel Milton Kraus,
vontra la Resolucidn N° 346 de fecha 06 de febrero de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; --«---------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2018 se presenta la representante convencional de Angel Milton Kraus
e interpone Recurso de Ap&]a::mn en contra de la Resolucion N* 346 de fecha 06 de febrero de 2017,
dictada pot la Direccion de Marcas,——————————————r—r e ——————

Que, en fecha 10 de abril de 2018 fue dictada la pmw.deru:la qu-: concedit el recurso de apelacion
b e L e e b o

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de Angel Milton Kraus expreso
agravios. Esta Direccidn tiene pnr contestada la expresion de agrawﬁs 1,' llama autos para resolver en fecha
02 de actubre de 2018, -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "Que. habiéndose realizade el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente pmhibic:'dn: "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 ef comercio para

calificar o describir alguna caracteristica del producte o servicio. En consecuencia, no ha lugar a lo
T b ol oo it -0 s it B A0 B o S et el il B i i e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta:%..) Que, la denominacion
AGUAMATE, debe ser estudiada en su conjunto, no por separado. No es cierto que se trate de un genérico,
puesto que comao ya se ha dicho es una marca compuesta por dos palabras de fantasia que juntas forman
una sola denominacion, afadiendo novedad y originalidad, lo que permite cumplir con los requisitos de la
Ley de Marcas. Tenemos que destacar que las “combinaciones de palabras®™ que se componen de
expresiones gue no se usan habitualmente en nuestro lenguaje, es lo gue da lugar a que “combinaciones de
palabras® puedan ser registradas como Marca, como es el caso de autos, ya que la combinacidn de palabras
AGUAMATE no es usada en nuestro lenguaje como una frase de uso cotidianof.. ) aseeesessssimmmsanmsmmana.

Que, corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
lI'IrE'JT-I‘I.lE'SlD- .........................................................................................................................

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 tfjghdlidad\\
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 346 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AGUAMATE", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 16432/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS. ----v=reven

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *AGUAMATE" resulta descriptiva
o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
Pmdul:-ng._.; que se deses T AT, == s r e s o e e e e e o e o e a s s et s s s s aaan s s

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura para la totalidad de los productos de la glase 30
del Clasificador Internacional de Niza, entre los cuales se encuentran: *..Café té, cacao y sucedineos del
café; arroz, pastas alimenticias y fideos..” Cabe recordar que la glase 30 comprende principalmente
productos alimenticios de origen vegetal, con excepcion de frutas y hortalizas. En ese contexto, la
denominacion propuesta *AGUAMATE" se conforma por la unién de los términos *AGUA" v *"MATE", ambos
de uso comin y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por un lado, *AGUA" es una
palabra genérica y de uso cotidiano que designa el liquido esencial para la vida, vy que en el dmbito
alimenticio y de bebidas es un componente habitual. Por otro lado, “MATE" hace referencia directa a una
bebida tipica de varios paises sudamericanos, elaborada con yerba mate y agua caliente, cuyo consumo es
ampliamente difundido y culturalmente arraigado. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el
apelante, se venfica que la solicitud de autos *AGUAMATE" es una combinacion de términos descriptivos
directamente vinculados con la naturaleza y caracteristicas de los productos solicitados. La marca
pretendida, claramente no cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, va
gque describe de manera directa y evidente una caracteristica esencial del producto, o incluso el producto
mismo: una infusion elaborada a base de agua }r }'erha mate. Por lo tanto, no puede considerarse como una
marca evocativa DE"EESU'I'E e ———— e

Que, ahondando ain mis 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 ftenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea. se trata de una certeza, y esto es lgico puesto que. de o
contrario, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacidn
descriptiva es la necesania o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva™. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente of
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese obfeto,” ---«wswereeaaasueane

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 tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: Joudl serfa la capacidad distintiva de la presente marea solicitada para su registro?, mis aiin
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la
cahidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, lg# ino
cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marta  ---«--ss:---a-

.I._b,g.f.lwl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 346 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AGUAMATE", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 16432/2015, SOLICITADA POR ANGEL MILTON KRAUS, ------------

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

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

ATt 1= CONFIRMAR la Eesolucidn N* 346 de fecha 06 de febrero de 2017 dictada pul‘ la
Direccion de Marcas. - el S e e e e e e S S A

Art 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *"AGUAMATE", Clase 30,
Expediente N 164322015, solicitada a nombre de ANGEL ) e

Art. 3% NﬂﬂF[QUESE*-----
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 128033 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “OH MY DOG", CLASE 31, EXPEDIENTE N® 33884/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING SR.L.--

AsUnCion, /

‘h’lH'A.Lasnllcltud de reg:stm de marca "OH MY DOG". Acta N" 33884/2020, clase 31, solicitada

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2020 se presenta MOCCA TRADING S.R.L. } mln:ﬂa el reglstrcr de la
marca "OH MY DOG", para amparar productos de la clase 31. - smemmmssssssissssatnoseessiessons =eeammes

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 128033 pr_'nr la Direccidn de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. ----—=ssreeeerenees sasmsessssesssseramreeran sy

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“OH MY DOG", Acta N* 33884/2020, clase 31, solicitada por MOCCA TRADING S.R.L., con Dictamen de la
Direccién de Marcas N® 128033 de fecha 30 de ma:m de 2025, favorable a la emision de la n'.-specm-a
R'ESDIUEHE!I‘I IﬂE Lun:estnn EEEA s s ———————— o T T R LA RS EEEEEE E E deE  —————

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 salo
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 “OH MY DOG” se presenta para
amparar productos de la clase 31 tales como: “Alimentos para Perros’-------------serosrrersrmmmmnmsnnasrasssaassea

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. 5in embargo, se encuentran reguladas en la propia 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
a0 B CET R T Ui TR — e e e e o o o mcn

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en tramite v 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 *OH MY DOG”, se advierte que la misma se encuentra en idioma
inglés, cuya traduccion al espafiol es "Oh mi perro”. Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se
encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros
marcanos que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar s las palabras que
denominacion se encuentran incorporadas o no al lenguaje comun en el mercado, es dg
Ennnmdaspnrel[‘nns_umldﬂr e e e e e e e e e e e e T R T S o e o e R

' Ardeulo 6%~ La Direccidn de la Propiedad Industrial en interés del pablico, poda denegar el registro de una marca idEfTda o may
sermejante i otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacian al solicitante, atn mediande consentimis
titular de la marca registrada h Llaudtia |
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128033 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “OH MY DOG", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 33884/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.--

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, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma Ingles’, -« e mmmm o

Que, en ese sentido, esta Direccién General disiente con el criterio adoptadoe por el Director de
Marcas al reahzar 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 signe que sea el nombre genérico o designacion del
producte o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del produce 0 SerVICIO -« e e et 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 cuya cobertura es solicitada con
el Signo presentado, -«=-smresrrrrrrsr e e s s e

Que, en consideracidn a lo expuesto, no se logra visualizar cudl seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion “OH MY DOG®, de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningiin
otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser susceptible de
convertirse en marca ¢ ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una seleccidn o eleccion
basada en inteligencia, Por lo tanto, el nombre describe el propésito del producto en lugar de diferenciarlo.
En otras palabras, la denominacién “OH MY DOG" deberia contener otros elementos diferenciadores, pues
con la simple conjuncién de las dos palabras comunes- *0OH MY DOG"- (Oh mi perro) para productos
relacionados precisamente para Alimentos para perros, no se podria considerarla un signo capaz de
distinguir a sus productos de los demas existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.---------roreemeees

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, ¥ esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio pdblico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos 0 ServICIos, -«

Que, esta Direccion considera que la denominacion “"OH MY DOG”™ no ofrece ningin elemento
dhistintivo P&ﬁ los productos ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesanas para convertirse
0 marca.- R 5

Que, en conclusian, 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°® 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
ITEETHOE ATMALIEIR, - mmm e m e m e 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 Direccién considera que no es viable sure

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 128033 emitido po
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud. - i
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128033 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "OH MY DOG", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 33884/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.RL -

Art. 12

Art. 29

Art. 38

Art. 42

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

REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 128033 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada
por la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca *OH MY DOG",
clase 31, Acta N° 33884/2020, solicitada a nombre de ]:mr MOCCA TRADING

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG", clase 31, Acta N*
33884/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING 5.R.L.- R EE

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “OH MY DOG", clase 31,
Acta N° 33884/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRA

HD’“FIQUESE.--------------"*-------------------""-'" | S |1 —
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 128034 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "OH MY DOG", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 33900/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING S.R.L.-

Asuncion, Lied

VISTA: La solicitud de reg;ustm de marca "OH MY DOG", Acta N* 33900/2020, clase 35, solicitada
Por MOCCA TRADING S.RL. ; --+srsretesnemeeeee e et rses st st e s a s sas ssas s b s s sacsmssreas

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2020 se presenta MOCCA TRADING S.R.L. }r solicita el ﬂl"glstru de la
marca "OH MY DOG", para amparar servicios de la clase 35. - i T PR

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 ha sido emitido el Dictamen N* 128034 pur la Direccién de Marcas,
favorable a la concesian de la referida solicitud de marca. -----==ssessessasennace e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"OH MY DOG", Acta N* 33900/2020, clase 35, solicitada por MOCCA TRADING S.R.L.. con Dictamen de la
Direccion de Marcas N® 128034 de fecha 30 de mag.rn de 2025, favorable a la emision de la re:pe::ma
R 0 N Y et i i e S o A At s i LT

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 “OH MY DOG” se presenta para
amparar servicios de la clase 35 tales como: "Comercializacion, importacion v expaﬁaﬂdn de productos
alimenticios para perros; asi como cunas, collares, [UGUetes Para Perros - - sstemmasssrereressessssannns

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constibuir una marca, -- B om0 8 e - e 0 B L

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor.
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en tramite v 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 “OH MY DOG", se advierte que la misma se encuentra en idioma
inglés, cuya traduccion al espafiol es “Oh mi perro”. Ahora bien, tanto la doctrina como la jurispryd
encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes e regis
marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras g

‘Articulo 6. La Direccatn de la Propiedad Industrial en interés del piblico, podra denegar el registro de una marca idéntich o muy
semeanie a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacian al solicitante, atn mediands consentimiento del

titular de la marca registrada. neia Lrsaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 128034 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “OH MY DOG", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 33900/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING SRL-

denominacién se encuentran annrpm'ddas o no al Ienguale comin en el mercado, es decir, si son
Eﬁnﬁfldﬂﬂpﬂfftfﬂnﬁum]dﬂf L e e S SRR

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

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio 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: 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 descnibir alguna
caracteristica df‘jpfﬂjﬂfm o SE'.I"I.-'J;vI'.'i.LI'"-'"'"“'"“""""-'""-'"'-'"------------"'-'"""""‘""""""""""""“

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 signo PEESEI'HH'EID-. o b e sl i o e il e e o s i o e e i

Que, en consideracién a lo expuesto, no se logra visualizar cual seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion *OH MY DOG®, de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningun
otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser susceptible de
convertirse en marca ¢ ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una seleccién o eleccion
basada en inteligencia, Por lo tanto, el nombre describe el propasito del producto en lugar de diferenciarlo.
En otras palabras, la denominacién *OH MY DOG" deberia contener otros elementos diferenciadores, pues
con la simple conjuncién de las dos palabras comunes- *OH MY DOG™ (Oh mi perro) para productos
relacionados precisamente para Comercializacion, importacién y exportacion de productos alimenticios
para perros; asi como cunas, collares, fuguetes para perros, no se podria considerarla un SJETID c'apa.:l: de
distinguir a sus productos de los demas existentes en el mercado, abocados al mismo rubro,---------eeeeeeeeees

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 pablico una pa.tabra qu-: € usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos O SErVICIOs, .-ss-=ssrasarssssnmsnsmssnsssrasssnnsssmsnsnsssassionnnmsasnsisansssnmnsasnnnsss

Que, esta Direccion considera que la denominacion *OH MY DOG™ no ofrece ningin elemento

distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas bisicas necesarias para convertirse
T T D o o o e e 0 B 0 e 0 e e e e o o 0 o 0 0 0 1 B - 0

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
haiia inserta dentro de las prﬂhlhlcmnes establecidas dentro del art. 2% incs. €) de la Ley N* J.I‘HHE de
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 128034 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “OH MY DOG", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 33900/2020 SOLICITADA POR MOCCA TRADING SRL-

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, #sta Direccién considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 128034 emitido por la Direccién de

Marcas y disponer el rechazo de la solicitud, === e s
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 128034 de fecha 30 de mayo de 2025 dictada

Art, 28

Art. 39

Art, 42

por la Direccidn de Marcas de la solicitud de registro de la marca “OH MY DOG",
clase 35, Acta N* 33900/2020, solicitada a nombre de ]:mr MOCCA TRADIH{‘:
B L oot ns i e e e g e e e b e 0 e 5 8- e e e i e

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG®, clase 35, Acta N°
33900/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING S.R.L.------=r-ssssrrmmmmnsamsenssas

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *OH MY DOG", clase 35,
Acta N* 33900/2020, solicitada a nombre de MOCCA TRADING S.R.L.---------sseseveee
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 121897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACION Y ETIQUETA", ELA.EE 35 EXPEDIENTE N* 91720/2023
SOLICITADA POR JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ. e -

Asuncion,
VISTA: La solicitud de registro de marca *SAN JUAN DEL CENTRO DE EHCARHAEICIN  §
ETIQUETA", Acta N° 91720/2023, clase 35, solicitada por JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ y; -- mreesessnans
RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2023 se presenta [UAN AUGUSTO LICHI BENITEZ y solicita el
registro de la marca “SAN |L.IAN DEL CENTRO DE ENCARNACION Y ET[C:rUJ: A", para ampamr servicios de
R o] | eSS L . e S—

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N* 121897 pm' la Direccidn de
Marcas, favorable a la concesian de la refenida solicitud de marca. - st s i i R i W e i

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca

“SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACION Y ETIQUETA", Acta N* 917202023, clase 35, solicitada por
JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ, con Dictamen de la Direccion de Marcas N* 121897 de fecha 19 de
diciembre de 2024, favorable a la emisitn de la respectiva Resolucidn de Concesion,--------------ssmeeas

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

Que. tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/%8, 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 cONSHtUIN UNA MATEA, --------=rrrrrrrs s s s s e s e e s

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

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 gque consideramos que la misma
tincurre 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, cuye uso corresponde al Estado, las demds
personas juridicas de derecho piblico o las organizaciones internacionales. salvo que sean solicigados
o E B o L o e e g S S S S LR L S SRS B S D e L e

o L
! Artfeulo &%.- La Dareccidn de [a Propiedad Indusirial en interés del poblice, podra denegar & registro de una marca ||:frr|lu:a.n:rr||.|].
semejante & ofra registrada para el mismo producte o servicio. con notificackin al solicitante, s0n mediands consentimiento del
ntular de la marca registrada.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 121897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACION ¥ ETIQUETA”", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91720/2023
SOLICITADA POR JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ.-----

Que, la solicitud de registro analizada “SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACION , conforme a lo
expuesto en el parrafo precedente, no puede ser objeto de aproplacion pues alude directamente a una
celebracion popular tradicional paraguaya, asociada a festividades religiosas y culturales que se realizan
comanmente en diversas localidades del pais, incluyendo la ciudad de Encamacion. La incorporacion del
término “del centro de Encarnacion” refuerza su caracter descriptive y geografico, ya que identifica el lugar
habitual de realizacion de dichas ferias populares, que son de naturaleza abierta y comunitaria. ------==--=----

Que, en ese contexto, el signo solicitado no actia como indicativo de un origen empresarial
especifico, sino que remite a un evento tradicional y su localizacién, siendo términos que podrian ser
utilizados por cualquier organizador, institucion o comerciante vinculado con este tipo de actividades. En
consecuencia, su registro como marca implicarfa una indebida apropiacién de un patrimonio cultural
colective y una restriccion a la libre competencia, contranando principios fundamentales del derecho
marcano. Ademis, la expresidn carece de elementos de fantasia, o composicidn distintiva que le p&rmunn
trascender su evidente Caraeter desur PV, -« s

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademis por una enqueti, la
misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni ariginalidad. -t e

Que, esta Direccidn General considera que la denominacién *SAN JUAN DEL CENTRO DE
ENCARNACION Y ETIQUETA" no ofrece ningin elemento distintivo pam el servicio ufremdu. careciendo
de las caracteristicas basicas necesarias para CONVErtirse 8N MATCa,-——-------s=-<sssmsssmresssrmrsssemsssssassrsssss

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. b) de la Ley N* 1294/98 de

Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
I A D e o o e it o o el D

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 revacar el Dictamen N° 121897 emitido por la Direccion de Marcas y disponer el
e L T

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 121897 de fecha 19 de diciembre de 2024
dictada por la Direccion de Marcas de |a solicitud de registro de la marca “S¢
DEL CENTRO DE ENCARNACION Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® §
solicitada a nombre de JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ, -<-«-------=r
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 121897 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "SAN JUAN DEL CENTRO DE ENCARNACION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 'QITEUEHH
SOLICITADA POR JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ.--------==--r=cemmneemeee ik .=

Art. 29

Art. 32

Art, 49

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SAN JUAN DEL CENTRO DE
ENCARNACION Y ETIQUETA”", clase 35, Acta N° 91720/2023, solicitada a nombre de
JUAN AUGUSTO LICHI BENITEZ.-- i S b A e A S A

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SAN JUAN DEL
CENTRO DE ENCARNACION Y ETIQUETA”, clase 15, Acta N® 91720/2023, solicitada a
nombre de [UAN AUGUSTO LICHI BENITEZ.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 126095 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", ELASE 34, EXPEDIENTE N* 33811/2024 SOLICITADA POR
ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA. 4 4t e e e e nm e m s sasas e a s s s s

L

Asuncidn,

VISTA: La solicitud de registro de marca "ORGANIC SMART CART Y ET[QUEI'A' Acta N*
338112024, clase 34, solicitada por ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA, y; ------s=ssrenees e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2024 se presenta ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA y solicita el
registro de la marca "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 34, «---------

Que, en fecha 24 de abril de 2025 ha sido emitido el Dictamen N* 126095 p-l:ur la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", Acta N° 33811/2024, clase 34, solicitada por ADELKIS MARTIN
GONZALEZ IBARRA, con Dictamen de la Direccion de Marcas N® 126095 de fecha 24 de abnil de 2025,
favorable a la emision de la respectiva Resolucion 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 concesidn del registro de una solicitud de marea, 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 |E}f regulamnm velando siempre por el interés
EEHETEI B 0 5 8 e s o e P 8 B 2 5 S S m s e

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca *“ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA”", ha sido
presentada para cubrir la fotalidad de los productos de la clase 34 del nomenclador internacional,-------------

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
IL‘IEII'ECI"II'_I A OIS LT LI TTERIICE, — = e o o o o o 0 0 B 8 - e e e o 1 B

Que, al analizar la denominacion “ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", se advierte que la misma se
encuentra en idioma inglés, cuya traduccion al espafiol es “carrito inteligente orgdnice”. Ahora bien, tanto
la doctrina como la jJunsprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad
de las solicitudes de registros marcanos que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las
palabras que forman la denominacion se encuentran Inturpnnldas o no al Ienguue comiin e
es decir, si son conocidas por el consumidor, <« oo
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N*® 126095 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", CLH.EE 34, EXPEDIENTE N* 33811/2024 SOLICITADA POR
ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA, ====sv=====-

Que, en ese sentido, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple
apreciacion espontianea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus
términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés', ---«cccomemmmmmanmsmmsimmnsnnsnnsrsn e

Que, el término “ORGANIC" alude directamente a una cualidad del producto, es decir, que contiene
ingredientes de orgen natural o cultivados sin quimicos, lo cual constituye una mencion descriptiva de la
naturaleza o composicion del bien ofrecido, especialmente en el contexto actual del mercado de productos
para fumadores, donde lo *orginico” representa una cualidad promocionada de forma habitual. El
elemento *“SMART CART™ tampoco aporta distintividad suficiente. La expresion "CART" es una abreviacion
usual para "cartridge”, término ampliamente empleado en la industria para refenirse a los cartuchos de
vaporizadores. El calificativo *SMART", por su parte, hace referencia a una tecnologia o funcionalidad
avanzada, uso que se ha convertido en genérico para describir productos electronicos con alguna forma de
automatizacién. 5i bien la solicitud se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante, pues dicho elemento grifico no revierte la falta de distintividad si no reviste rasgos
suficientemente ﬂﬁglmlf_-g 0 51 actiE COMO MEero OrMATIET = ==sesssssss s sssnsm s st sssss s sssseenns

Que, asi las cosas, la denominacion cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad
establecida en el inc. ) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: “No podrén registrarse como marcas
los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir caracteristicas del producto..”. En ese sentido,
la denominacidn *ORGANIC SMART CART Y ETIQLI'I:TA tenemaos que la solicitud es una deslgna:mn que
define al producto que pretende identificar.-- et e e e s s e s s Ra T s n e rar ey

~ Que, esta Direccion considera que la denominacion "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA® no
ofrece ningin elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas
MECESATIAS PATE COTIVETTIFSE I ITIEIT, == === === s L L 0 i mm e

Que, en conclusién, 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 NY 104836 emitido por la Direccion de

Marcas y disponer el rechazo de la soliciud.-—«=-ccccccem i csa et sssase s se e e e e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 126095 de fecha 24 de abril de 2025 dictada par
la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca “ORGANIC SMART
CART Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 3331]{1{314 5u]ltitﬂda a nombre de ADELKIS
MARTIN GONZALEZ [BARRA - ---=-rsesssnsrasssanccscsesamseases o

Art. 29 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ORGANIC SMART CART Y
ETIQUETA", clase 34, Acta N* 33811/2024, solicitada a nombre de ADELKIS
GONZALEZ [BARRA -~ rrssssersiinmimmrrmmamrensssssssssesene imenmamersslons
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 126095 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA "ORGANIC SMART CART Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 33811/2024 SOLICITADA POR
ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA. ----------rsreaxsssssnnssssmsocacrosn susseneasasssssasassoncemsmasseemsmsamstsssems

Art, 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “ORGANIC SMART
CART Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 33811/2024, solicitada a nombre de ADELKIS
MAH’“N GGNL‘LEI rBﬁRR’xI"-""FF"IIF|‘|'--—-------------"""|'|FI'|-lll-l-----——---—---------rrl

Art.4*  NOTIFIQUESE por Cédula.---s-ressesrescreneeceas
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 50485/2023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L ---

Asuncion,

VISTA: La solicitud de registro de marca *PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA",
Acta N° 504852023, clase 39, solicitada por PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. R i

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2023 se presenta PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. y solicita el
registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA®, para amparar servicios de la clase

39, ettt e s n e e s R SRR S RS R

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N® 121875 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, «=-«-eceeeoeeooommmeee e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de sohotud de registro de la marea
"PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA®, Acta N® 50485/2023, clase 39. solicitada por PREMIUM
CONTAINERS PARAGUAY SRL. con Dictamen de la Direccion de Marcas N* 121875 de fecha 19 de
diciembre de 2024, favorable a la emision de la respectiva Resolucién de Concesion. - --«-- - werememm

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 sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentra 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 "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY
Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 39 tales como: “Flete por tierra; Servicios de
transportes; Servicios logisticos de transporte; Transporte en harco; Transporte en buque; Transporte,
entrega de mercancias; Transporte uvial: Transporte terrestre; Transporte y entrega de mercancias:
Transporte y reparto de mercancias; Almacenaje vy entrega de articulos; Almacenaje y entrega de
mercancias; Almacenaje y transporte; Almacenamiento de alimentos congelados en depasitos y almacenes;
Almacenamiento de contenedores y mercancias; Almacenamiento de contenedores: Almacenamiento de
mercancias antes de su transporte: Almacenamiento de mercancias en trinsito; Almacenamiento de
mercancias en almacenes y depdsitos; Almacenamiento refrigerado de productes; Almacenamiento
refrigerado; Almacenamiento temporal de entregas: Almacenamiento y depdsito de productos destinados
al comercia; Almacenamiento y transporte; Servicios de depdsito; Servicios de distribucion de mercancias
paletizadas; Servicios de transporte y entrega de mercancias; Servicios de tran sparte y depdsito; Transporte
¥ almacenaje (depasito); Transporte y entrega de productos; Alquiler de contenedores de almacenaje:
Alquiler de contenedores de almacenajes; Alquiler de espacios, estructuras, unidades y contenedgs
almacenado y transporte; Servicios de alquiler de contenedores; Servicios de arrendamiento achos
ol f'T-ﬂJTSF'I‘J.I'TE_!-"-I‘."JIﬂfmaﬂfﬂimffﬂm":“"""""‘---“""""“""""“--"“""""""'"““'-“ e

Articulo 6% La Direccitn de la Propiedad Industrial en interés del puiblico, podri denegar el registro de una jebéeripled o muy

semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, ain mediando mmim ;.1. dek.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50485/2023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.--------emmcmsmmommmmnes

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para disomguir
productos o servicios. Sin embargo, s¢ 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 CONSHUIT UM@ METTA, ==-=-====smse s e e e ot n b s e s e oot S oo d s s n s n s s mna oo s

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

Que, al analizar la denominacion "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", se advierte que
la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traduccion al espanol es *Confenedores Premium Paraguay”.
Ahora bien, tanto la doctrina como la junsprudencia 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
comin en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor, --------ss-sssssomrmmmmmmmre oo aeees

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, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés®, «=essermrsmrererormrar e s csnna s e e e oo

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio adoptado por la Direccion 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:inc. e).. los gue consistan enteramente en un signo gue sea el nombre genérico o designacion del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica defpmd“f[ﬂ P R T | e S ——————————— SRS SRS

Que, la solicitud de registro ar alizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo

por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con
] SIENI0 PrEsematin, «mreescei o oraaresriessins aeasbramsssnrsse s eenas e e aa Lt nstmtnasakesAn st nmn s a s

Que, en consideracion a lo expuesto, n v se logra visualizar cudl serfa la distintividad que ostentaria
Eame marca la denominacion “PREMIUM CO, ITAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", de la forma en que ha
sido PI"E_HmidI. carece de la cualidad intrinse ca con que debe contar un signo para ser susceptible de
convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues el término “PREMIUM™ constituye una
E‘-'EPIE-_‘HﬁH genérica, comunmente utilizac'a en el comercio para destacar cualidades supuestamente
Ripenores de productos o servicios, sin poseer fuerza individualizante. Por su parte, "CONTAINERS” es una
voz inglesa de uso ampliamente difundido y cc mprensible por el publico medio, que describe directamente
el objeto comercializado (contenedores), mientras que “PARAGUAY" (nicamente refiere a la ubicacion
g-EﬂETﬁ.ﬁCﬂ del pl‘EE‘t&dﬂr O del mercado al que se dirige la oferta.--«-c-csmmmrmmmmmr e e s

Que, en otras palabras, la simple conjuncion de palabras comunes- “PREMIUM CONTAINERS
PARAGUAY" para servicios relacionados precisamente con Flete por tierra; Servicios de transportes;
Servicios logisticos de transporte; Transporte en barco; Transporte en buque; Transporte, entrega—a
mercancias; Transporte fluvial; Transporte terrestre; Transporte y entrega de mercancias; Tra

! furge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2012, P 75 - : A T
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Resolucidn N®

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMERE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 504852023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.---seesse

reparto de mercancias; Almacenaje y entrega de articulos; Almacenaje y entrega de mercancias; Almacenaje
¥ transporte; Aimacenamiento de alimentos congelados en depdsitos v almacenes; Almacenamiento de
contenedores y mercancias; Almacenamiento de contenedores; Almacenamiento de mercancias antes de
su transporte; Almacenamiento de mercancias en transito; Almacenamiento de mercancias en almacenes y
depasitos; Almacenamiento refrigerado de productos; Almacenamiento refrigerado; Almacenamiento
temporal de entregas; Almacenamiento y depasito de productos destinados al comercio; Almacenamiento
¥ transporte; Servicios de depdsito; Servicios de distribucidn de mercancias paletizadas; Servicios de
transporte y entrega de mercancias; Servicios de transporte y depdsito; Transporte y almacenaje (depdsita);
Transporte y entrega de productos; Alquiler de contenedores de almacenaje; Alguiler de contenedores de
almacenajes; Alquiler de espacios, estructuras. unidades y contenedores, para almacenado y transporte;
Servicios de alquiler de contenedores; Servicios de arrendamiento relacionados con el transporte y el
almacenamiento, no podria ser considerada como un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demas
existentes en el mercado. La denominacion solicitada resulta meramente descriptiva de las caracteristicas,
naturaleza y origen geografico de los servicios ofrecidos, sin incorporar elementos adicionales de fantasia,
originalidad o arbitrariedad que permitan diferenciarla de otras denominaciones en el mercado.-«--eceeeeaa

Que, al ser las palabras de uso comin no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal come 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 ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.----------=eeceereeee

Que, esta Direccidn General considera que la denominacidn “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y
ETIQUETA™ no ofrece ninglin elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las
caracteristicas bisicas necesarias Para CONVErTiFrSe @M MATCa. =« e=ssesre s oo e re s s sa s sa s nm s n o

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° 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuva factibilidad no resiste el
T B R = e o e i e i e s et el e g

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° 121875 emitido por la Direccién de Marcas y disponer el

thHﬂ] dE ]a snil{'tmd_._—----——---------——-----—---r-r-|lllr'|llll.aallI-I-J---——---—----—----—-—----------1--rlllllll-d-dlll-—— -
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1® REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 121875 de fecha 19 de diciembre
dictada por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de lam
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N°® 121875 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50485/2023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----scessssssmantminmsssassssnunsnans s sm s snsanness

Art. 2¢

Art. 39

Art. 42

CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Acta N® 50485/2023, solicitada a
nombre de PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-------=ssressmmmsmsmssananssaneacs

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PREMIUM CONTAINERS
PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Acta N* 50485/2023, solicitada a nombre de
PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY §.RLL -----rnrrresrmessmssacmermsaastarassssnsassansanssn

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *PREMIUM
CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Acta N® 50485/2023, solicitada a
nambre de PREMIUM CONTAIMERS PAHAGUA"!" BRL e
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 5u495fzﬂn
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.---secesnnes

Asuncion,

VISTA: La solicitud de registro de marca *“PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y EI'IQUEI‘A'
Acta N® 50495/2023, clase 35, solicitada por PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. y. ----rrmommosemeseene

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2023 se presenta PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.RL.y solicita el
FEEISITI.'I' de la marca "PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY'Y ETIQUE‘TA' para dmparar servicios de la clase

15,-- T e B

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 121874 pm’ la Direccion de
Marcas, favorable a la concesién de la referida solicitud de marca. - PeatessitssssmEEaETErEsTeesoesesoasessoaos

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", Acta N* 50495/2023, clask 35, solicitada por PREMIUM
CONTAINERS PARAGUAY SRL. con Dictamen de la Direccion de Marcas N* 121874 de fecha 19 de
diciembre de 2024, favorable a la emision de la respectiva Resolucidn de Concesion,-srssssrsroemeoceeees

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
inmerse 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 “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY
Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 35 tales como: “Servicios de ventas al por
mayor ¥ menor de contenedores; ventas por infernet; gestion de negocios comerciales; Venta al por menor
(Presentacion de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta), Suministro de
informacién comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos;
Presentacién de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta minorista; Ventas
(Promocion de venta de contenedores) para terceros; Promocion de ventas para terceros; Servicios de
promacién de ventas para terceros; Servicios de venta y comercializacién de contenedores marftimos y
modulares de varias medidas, para uso varios tales como oficinas, viviendas y depositog - ----rassessisssses

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 legislacidn marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar lasiabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como §
derecho 3 conStEIT N TRAFCA, ——--=-—= - =ssassssnsssasssnsnomossssosssss sasnn s nsme s s s samm e ee oo o f e ccnanfunnnn e gl

* Articubo 6%.- La Direccidon de la Propiedar Industnal en interés del piiblico, podri denegar el registro de una m n.—nu:lén 30 MUy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicle. con notificacion al solicitante, atn mediarti @UHB
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50495/2023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.-----ssesese-

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

Que, al analizar la denominacion “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", se advierte que
la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traduccion al espaniol es "Contenedores Premium Paraguay”.
Ahora bien, tanto la doctrina como 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 denominacién se encuentran incorporadas o no al lenguaje
comiin en el mercado, es decir. si son conocidas por el conSUMIOT, -----====sssmssreorer e aas

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, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma INglés?, -+ mrmmmanmmmm e

Que, en ese sentido, esta Direccién General disiente con el criterio adoptado por la Direccién de
Marcas al realizar ¢l 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. ). los que consistan enteramente en un signo gue sea el nombre genérico o designacian del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o deseribir alguna
caracteristica df_lfprgﬂ'"cm O B N N rrem om0 6 e et

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 cuya cobertura es solicitada con
.EJ SCIg:I"lCI Pmﬂntﬂd‘:‘. e e e e S T T T R U R e e i e e R G 0 08 5 00 e S O O 0 i e e o i i e

Que, en consideracidn a lo expuesto, no se logra visualizar cuil serfa la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion *PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY 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 patnmonio del ttular, pues el término “PREMIUM" constituye una
expresion genérica, cominmente utilizada en el comercio para destacar cualidades supuestamente
superiores de productos o servicios, sin poseer fuerza individualizante, Por su parte, “CONTAINERS® es una
voz inglesa de uso ampliamente difundido y comprensible por el piblico medio, que describe directamente
el objeto comercializado (contenedores), mientras que “PARAGUAY" (inicamente refiere a la ubicacian
geogrifica del prestador o del mercado al que se dirige 1a oferta, -~ ---==sssmmmmesirme e eecceae e

Que, en otras palabras, la simple conjuncion de palabras comunes- “PREMIUM CONTAINERS
PARAGUAY™ para servicios relacionados precisamente con Servicios de ventas al por mayor y menor de
contenedores; ventas por internet; gestion de negocios comerciales: Venta al por menor (Presentacion de
productos en cualquier medio de comunicacion para su venta): Suministre de informacién comercial a
traves de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos; Presentacion de productos en
cualquier medio de comunicacion para su venta minorista; Ventas (Promocidn de venta de contenedores)
para terceros; Fromocion de ventas para terceros; Servicios de promocion de ventas para terceros; Servicios
de venta y comercializacion de contenedores maritimos y modulares de varias medidas, pagrTiso varios
tales como oficinas, viviendas y depdsitos, no podria ser considerada como un signo capgede di sHingiir a

! jorge Otamend, Derechio de Marcas. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, B 75 -



DIFECCHIN MACIGHAL BE

5 PROPIEDAD % GOBIERNO pri | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY  REKUAI
PARAGUAY

Resolucidén M*

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 121874 DE FECHA 1% DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50495/2023
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY 5.R.L.

sus servicios de los demas existentes en el mercado. La denominacidn solicitada resulta meramente
descriptiva de las caracteristicas. naturaleza y origen geografico de los servicios ofrecidos, sin incorporar
elementos adicionales de fantasia, nng'lnahd:d o arbitrariedad que permitan diferenciarla de otras
denominaciones an el Mereat. s omrmrs 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 domino piblico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. 5i bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni onginalidad.-«---eesesesmeannans

Que, esta Direccidn General considera que la denominacién *PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y
ETIQUETA" no ofrece ningin elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las
caracteristicas bdsicas necesarias para CONVETTIFSE @11 MATCE,------====-s=s=ssmmsmssom s ot m e aatnns s

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 sohcitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
EOVERIEE MBI e mrmsmrmmmsimi i ittt S

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° 121874 emitido por la Direccion de Marcas ¥ dlspum-r el
rechazo de la solicibud,sssscesssmccanmmmmmnm s s e e s s e e o e e

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

Art, 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 121874 de fecha 19 de diciembre de 2024
dictada por la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PREMIUM
CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 50495/2023, solicitada a
nombre de PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY SRL.----r--rerroresrosmsrosascesenenn o

Art, 28 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PREMIUM CONTAINERS
PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 50495/2023, solicitada a nombre de
PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S R.L.--

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solictud de registro de la marca “"PREMIUM
CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 50495/2023, solicitada a
nombre de PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L.- -

Art. 42 NOTIFIQUESE. -----------s==ssss s ssssss s osnnncassnnaas
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 121874 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, ﬂFEDENTE N‘ FN?.’:'EGH
SOLICITADA POR PREMIUM CONTAINERS PARAGUAY S.R.L. e
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 124306 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "PREMIACION MUJERES DESTACADAS", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 02785/2024 SOLICITADA POR
MARIA LORENA [GLESIAS BERNA.-------rr=rrssssssrmsrmasnsssannnsamescnnmnn s mrm s srsmrmmanans

Asuncidn, 9

VISTA: La solicitud de registro de marca “PREMIACION MU]'ERE.S‘ DESTACADAS", Acta N°
02785/2024, clase 41, solicitada por MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL v; -- ey —erereramsee

RESULTA:

Que. en fecha 16 de enero de 2024 se presenta MARIA LORENA IGLESIAS BERNAL v solicita el
registro de la marca “PREMIACION MUJERES DESTACADAS®, para amparar servicios de la clase 4] ---reeee-

Que, en fecha 28 de febrero de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 124306 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, ----— =

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"PREMIACION MUJERES DESTACADAS", Acta N* D2785/2024, clase 41, solicitada por MARIA LORENA
IGLESIAS BERNAL, con Dictamen de la Direccidn de Marcas N* 124306 de fecha 28 de febrero de 2025,
favorable a la emision de la respectiva Resolucién de Conesion.---——-—----xr--rerrrmamemrmmsmmssssse s cea e e

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 |a ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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
e B OO RS NI LT TRU I, s st e A B B e e

Que, en ese orden de ideas. y atendiendo a la defensa del interés del piablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis 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, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio 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: inc. e).. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designaci :
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o desc
caracteristica del producto 0 ServICioT -« s e e e

Arthculo 6%+ La Direccidn de la Propiedad Industrial en interés del piblico. podrd denegar of registro de una marca g :
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificackon al salicitante, aiin mediando :mmfﬁﬁnﬁ
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 124306 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2015
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIACION MUJERES DESTACADAS", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 02785/2024 SOLICITADA POR

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “PREMIACION MUJERES
DESTACADAS" se presenta para amparar servicios de la clasE 41 tales como: urgamz.mun _,# direccién de
conferencias, expasiciones, foras, CONEresos ¥ SIMIaSIas " - ---- - «««ctasssimrmm o s e ns oo

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el EIZEI'I.ﬂ pregentadn L R 0 1 e B L B R R e

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cudl seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion “PREMIACION MUJERES DESTACADAS", de la forma en que ha sido
presentada, sin contar con ningan 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, En otras palabras, la
denominacion “PREMIACION MUJERES DESTACADAS" no presenta elementos de fantasia, ni estructura
lingiiistica que le confiera distintividad, limitindose a describir de manera clara y directa una actividad de
premiacion dirigida a un grupo especifico (mujeres destacadas), pues con la simple conjuncion de las
palabras genéricas y descriptivas -PREMIACION MUJERES DESTACADAS- para servicios relacionados
precisamente a arganizacion y direccidn de conferencias, exposiciones, foros, congresos y SImposios, no se
podria considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demas existentes en el mercado,
abocados al misma rubro ya que hacen referencia directa al objeto y finalidad de los servicios,------soeememeees

Quee, 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 publico una palabra que se usa para describir caracteristicas 0 modalidades
usuales o genéricas de Pl‘ﬂduﬁ'[ﬁﬁ T i o o i e i 5 s it s i M s e e

Que, esta Direccion considera que la denominacion “PREMIACION MUJERES DESTACADAS™ no

ofrece ningan elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas bésicas
NECESANias PAra CONVETTirse el MAITA, - --===rrrorrmerrrrrrmasrasrrorro s rr s e sssrss s s e mrrm s srens s awsrmnrns

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. Asi las cosas, 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® 1294/98 de Marcas. Por ende,
nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor anilisis, -------

(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 reg

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 124306 emitido por 14 Direccion
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud,-—=--=+=sressserrsssmmsnssssnmsern et

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

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 124306 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “PREMIACION MUJERES DESTACADAS", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 02785/2024 SOLICITADA PO

MARIA LORENA IGLESIAS BERNA. -- s

Art. ]2

Art. 22

Art. 32

Art. 48

REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 124306 de fecha 28 de febrero de 2025 dictada
por la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca *PREMIACION
MUJERES DESTACADAS", clase 41, Acta N® D2785/2024, solicitada a nombre de

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PREMIACION MUJERES
DESTACADAS", clase 41, Acta N® 02785/2024, solicitada a nombre de MARIA
LORENA IGLESIAS BERMAL . --—--=sreremanumssasaa s esesamassasc e cccsmn e
ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“PREMIACION MUJERES
DESTACADAS", clase 41, Acta N* 02785/2024, solicitada a nombre de MARIA
EORENA IGLESIAS BERMAL seeswssnsaianiis o st immvomsae st s s st
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Resolucion N°_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1091 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *NIPPON
AMERICA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N" 74491/2019 A NOMBRE DE OKURA USA, INC.

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de OKURA USA,
INC. en contra de la Resolucion N° 1091 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Direccién de Marcas,

1,-:;aa-.-u-----------------------------------------.---..r-.--..................----.._-.-_---__-----_-.-.__---..----_.-.-,......,,....,.....,.,...

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de OKURA USA,
INC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucian N* 1091 de fecha 12 de agosto de 2020,
dictada por I Direccifim e BARCaE, === cssmmsms e e e e e ————————— A R L

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de mavo de 2021, el representante convencional de OKURA USA, INC expresd

agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 16 de Juro de 202].-- o e o o e e e e e e e e i e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: Y._) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca NA NIPPON
AMERICA, registrada con el nimero 382000 en fecha 21 de junio de 2003 a favor de ALMACENADORA
ANVAL 5.A; Comentano: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; ademds la
marca solicitada se reproduce integramente en la marca n&*gmrada. pﬂn'ﬂ q-ur: de conformidad al articulo 6°
de la Ley N® 1294/98 de Marcas. no ha lugar a lo solicitado.” e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante OKURA USA, INC y manifiesta: *{..) Ponemos a
consideracion a la Seriora Directora que la propietaria de fa marca base del rechazo ALMACENADORA
ANVAL 5.A. ha sohcitado la cancelacion voluntana del Registro N® 382000, seguin presentacién de fecha 07
de mayo de 2021 bajo entrada N*® 2136753, Se adjunta al presente escrito, copia de fa presentacion
mencionada../.. En wvirtud de lo expuesto previamente, el registro citado como antecedente ya no
constituye un obsticulo para la concesidn del registro de la marca de mi mandante..... En caso de negarse
la solicitud de mi representada, se estaria ocasionando un menoscabo inadmisible a sus legitimos derechos
amparados por la Ley 1294/98 de Marcasy...).------=-=r-=rrrssmmms o s s s e s s s s e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPL, el Registro N® 382000 de la marca

in lfn'ir.udn
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Resolucion N°_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1091 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NIPPON
AMERICA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N* 74491/2019 A NOMBRE DE OKURA USA, INC.

hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas gue textualmente
expresa: *{..) Podri solicitarse 1a renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al
mr:fmmnm r_‘]'_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los trimites del
registro de la marca "NIPPON AMERICA®, solicitada por OKURA USA, INC.--s-sremsrrrmsmsmsmsrsressssm s snsmrens

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

Art. 1# REVOCAR la Resolucidn N* 1091 de fecha 12 de agosto de 2020 dictada pur la
DHPECCIan de MAaETas, - -««-ommsrere s e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"NIPPON AMERICA", clase 09, Ex;pm:llenle N* 74491/2019, solicitada a nombre de
OKURA USA, INC, == sse e eom e s esecaemmmnecesn -

EE R R L

Art, 32 N{]T[Fiq{m----.....u---_--_.__...__...___..._...___ e DRy ST SRR, LA
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Resoluciéon N®__'.'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 07579/2023 A NOMBRE DE PAOLA FRANCO
ORTIZ- : b

Asuncion,

VISTO: ¢l recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MONSTER
ENERGY COMPANY en contra de la Resolucidn N® 842 de fecha 25 de octubre de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LILBIOSOS, ¥; «=-------errrresmssrmrssnnss s sann s oe s semme s s sssnss s sassss s innnnnanne s

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MONSTER
ENERGY COMPANY e interpone Recurse de Apelacion en contra de la Resolucion N* 842 de fecha 25 de
octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Liti EIOBOS, ~—=rrermmrmsmesesese e e e e ea naa

Que, en fecha 21 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
II'EE'EIT.'IU'EE[D. .........................................................................................................................

Que, en fecha 25 de marzo de 2024, el representante convencional de MONSTER ENERGY COMPANY
expresd agravios; en fecha 18 de febrero de 2025 el representante convencional de PADLA FRANCO ORTIZ
contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.--

CONSIDERANDOD:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (..} Que la marca registrada MONSTER en la clase 32
protege: (cervezas. aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohélicas, bebidas y zumos de frutas.
sifopes y otras preparaciones para hacer bebidas) y la solicitada MONSTER BRILL. en la clase 03 para
proteger productos: (preparaciones para blanquear, para limpiar, pulir. raspar, jabones, perfumeria, aceites
esenciales, cosméticos, lociones, dentifricos), como se puede notar los productos no guardan relacidn
entre ellas, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente.../.. No existe ninguna posibilidad de
confusion entre las marcas MONSTER BRILL solicitada en la clase 03 y MONSTER registrada en la clase 32,
debide especialmente a la naturaleza de los productos protegidos por las mismas.../.. La marca solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria.....
Podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, ademads de
considerar que fa existencia de las partes comunes como MONSTER, no constituye un impedimento para el
registro de una nueva marca../.. Cabe sefiala que Ja misma cuenta con una etiqueta que posee un disefio
novedose y original que la diferencia d la marca openente../.. Por lo expresado y de conformidad al
ordenamiento jurfdico marcario vigente, ésta Direccion considera no hacer lugar a la oposicion deducida
por E‘ﬂf’?‘f&'_pﬂhdrrérﬂen T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONSTER ENERGY COMPANY y manifiesta: ...)
Estas manifestaciones constituyen una prueba del poco andlisis del que fue objeto esta apesicidn en donde
no solo fue invocado el registro concedido en nuestro pais en la clase 32 de la marca MONSTER, sino que
también fueron invocados los registros concedidos en nuestro pais a favor de mi principal de la marca
JUICE MONSTER Y ETIQUETA. en la clase 32; de la marca M MONSTER ENERGY Y ETIQUETA, en las.clases
09, 14, 16 y 25 y los registros de las marcas MONSTER ENERGY, MONSTER ENERGY ULTRA, BIONSTER
JUICE, MONSTER REHAB y MONSTER RIPPER, registros cuyos originales obran todos en los arek a |
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Resolucian N*
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA 'MﬂHSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 07579/2023 A NOMBRE DE PAOLA FRANCO
Dm ............... ammn

Dinapi../.. Niego categoricamente que las marcas propiedad de mi mandante pueda coexistir en forma
pacifica con la marca MONSTER BRILL ¥ ETIQUETA.../.. Habiéndo quedado claras Ia fama y notoriedad que
preceden a las marcas de mit mandante invocadas como base de oposicidn, debe ser tenido en cuentague
en presencia de marcas nofonas y/o famosas.../. Pese a que mi mandante no posee registros de marcas con
el vocablo MONSTER en la clase de autos, las marcas enfrentadas rerminardn recordindose de manera
andloga, pues todas ellas estin constituidas por un mismo vocablo, siendo extremadamente similares,
confundibles y/o asociables entre si../.. La marca cuyo registro es peticionado en autos no posee suficientes
elementos diferenciadores ya que el vocablo BRILL, al hacer alusidn a las palabras BRILLO o BRILLAR,
corresponde a una designacidn genérica y de uso comun en la clase 03../.. Su empleo no otorga la
distintividad y originalidad necesaria a una marca como para ser viable su registro.../.. Cabe mencionar que
la marca MONSTER BRILL fue depositada con una etiqueta, la cual es una burda copia de la parte figurativa
de las marcas mixtas que fueron invocadas como base de esta oposicion../.. Asi pues entre la denominacion
solicitada v las marcas de mi mandante, existe un elevadisimo nesgo de asoclacion o confusion indirecta,
yi gue estas marcas parecen formar parte de una familia de marcas.../... Por tanto ruego a la Sefiora Directora
dicte resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N° 842/2023 «c-ceeeemmmmrmrmsssmmnsm s oo

Que, contesta la expresion de agravios PAOLA FRANCO ORTIZ y, entre otros argumentos, expresa.
“Analizando la Resolucién apelada vemos que la misma se ajusta a derecho../_. 5i bien lo tnico real es que
comparten el término MONSTER, en puridad no es suficiente para declararlas confundibles muy a pesar de
que fa marca oponente es reconocida pero también es claro que este reconocimiento se subsume a los
productos relacionados o conocidos como bebida energética de la clase 32 y dificilmente cualquier
consumidor pudiera confundirla con otra marca que cuente con dicho término, en ese sentido, sin fugar a
equivocos fa marca pretendida a registro para proteger productos de la clase 03 (limpieza y otros) pueda ser
asociada o confundida por ningin motive con bebidas de consumo humano de la clase 32./. La
pretension de fa adversa la consideramos absu.rda pues desea hacer valer sus u’ﬂwﬂﬁﬂs muc. hﬂr mds alli que

posibilidad, aungue lejana de confusion o asociacion mi parte escrito mediante desistié de la etiqueta que
acomparia fa solicitud de registro debido a que la oponente hizo en parte hincapié sobre la similitud de
escritura, por lo gue, a esta altura del procedimiento lo que se desea inscribir como marca es MONSTER
BRILL de manera denominativa../. Por tedo lo expuesm, pido a la Sefiora Directora dicte resolucién
confirmando en todas sus partes 1a resolucion recUTida, re===r=sr=rsrersrre e oo eee

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MONSTER BRILL" (solicitada) ¥y "M MONSTER ENERGY Y
ETIQUETA, clases 09, 14, 16, 25 y 32, MONSTER ENERGY, MONSTER ENERGY ULTRA, MONSTER |UICE,
MONSTER REHAB y MONSTER RIPPER {Marca OpONENte).---«-=c-cc-seromtesamsmmassomassansssaramnntotassnsnssssnsnns

Que, en primer lugar, al realizar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la Gptica de log”eventuale
CONSUMIADIES, cansssssssenssssnsssssnmnssamsnsnnssmmsnsnsssssesnmssmssrerenss s ssenssensmsmesmnsnrnsnsms by
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Resolucitn N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 07579/2023 A NOMBRE DEPA{'.ILA FRANCO
1 | - PO

Que, al reahizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente en clase 32 para “Bebidas sin alcohol, incluyendo bebidas gaseosas y
bebidas energéticas; siropes, concentrados, polvos y preparaciones para hacer bebidas. incluvendo bebidas
gaseosas y bebidas energéticas; cerveza”™ glase 09 para Ropa de proteccion; calzados de protecciobn;
protectores para la cabeza; gafas de proteccion, cascos deportivos; fundas v estuches de proteccidn para
dispositivos electronicos; auriculares v audifonos; anteojos; estuches de anteojos; gafas de sol: estuches de
gafas de sol; grabaciones de video sobre deporte: deportes extremos y deportes de motor, cordones de
telefonos celulares, cordones para gafas, cuerdas de seguridad para sostener etiguetas de identificacidn,
cuerdas de seguridad para sostener certificados de credenciales, cuerdas de seguridad para sostener
tarjetas de accesos codificadas, cuerdas de segunidad para sostener llaves, cuerdas de seguridad para
sostener soportes de grabacién de sonido, cuerdas de seguridad para sostener productos multimedias
portatiles, clase 14 para Muftequeras de sificona; brazaletes de silicona; joveria, es decir, brazaletes y
muriequeras, clase 16 para Material impreso y publicaciones,posters, stickers, calcomanias, tarjetas,
papeleria, carteles. clase 25 para Ropa, calzado y sombrereria, clase 30 para Café, re, cacao y sustitutos del
calé; bebidas en base a café; bebidas en base a te; bebidas a base de chocolate; arroz: tapioca y sagt; harina
¥ preparaciones hechas con cereales; pan, pastas y confiterfa; hielo comestible; azicar; miel, melaza;
levadura, polvo para hornear; sal; mostaza; vinagre: salsas (condimentos); especias; hielo; mientras que la
ma.t;l:a._ﬁm‘.ﬁmn: de regtr-t'm solicita la cobertura en ]aMcnmprende W@W

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistera marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7* de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sdlo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna g comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas MONSTER BRILL y M MONSTER ENERGY Y ETIQUETA, MONSTER ENERGY,
MONSTER ENERGY ULTRA, MONSTER |UICE, MONSTER REHAB y MONSTER RIPPER.---------smsmrmmenen

Que, en sintesis, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es
suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, pues las marcas en pugna
contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador
internacional por lo que el consumidor no caeria en confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la
coexistencia se vuehve posible. -« oo

Que, atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor. esta instancia considera que la

cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en &l seno consumidor, al no poseer una conexitn competitiva AT i e i S o i S e
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 842 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MONSTER BRILL", CLASE 03, EXPEDIENTE N*® 07572/2023 A MOMBRE DE PAﬂ]..& FRANCO
T Lo e i et i b e g o e e e

confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurnda.------rseeerrmmereeneees

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 842 de fecha 25 de octubre de 2023 dictada p::lr la
Direccion de Asuntos Marcarios LIGigiosos. —--—r---rrerrrmrerrmrree e

Art. 22 ORDENAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registro de la marca
“MONSTER BRILL", clase 03, Expediente N® 07579/2023, solicitada a nombre de
PAOLA FRANCO ORTIZ-------eeremsrrmarsmarsmanmnnenss B ——

Art 32
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 118627 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "NPK BIO®, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17270/2023 SOLICITADA POR BIOTROP PARTICIPACOES

S
Asuncién,
VISTA: La solicitud de registro de marca "NPK BIO", Acta N® 1727042023, clase 01, solicitada por
RESULTA:
Que, en fecha 10 de marzo de 2023 se presenta BIOTROP PARTICIPACOES 5.A. y solicita el registro de
la marca “NPK BIO®, para amparar productos de 1 clase 01, ----rresesseteerseaeamm s e sssssiss e ememeeeees
Que, en fecha 17 de octubre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N* 118627 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. ---=====sesemes i

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"NPK BICY, Acta N* 17270/2023, clase 01, solicitada por BIOTROP PARTICIPACOES S.A., con Dictamen de la
Direccion de Marcas N° 118627 de fecha 17 de octubre de 2024, favorable a la emisién de la respectiva
RESOIUCIAN (e COMTBSIANL, ~—=m=rrmsrr s ssms e cam s mosm s s e sa o s s e st s ettt s

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesidn del registro de una selicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmersa dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
genemll T T B I B i o s o e 0 T O 0 05005 8 0 5 50 5 5 50 5 e g 0 T 0 1 B e i 5 o 0 0 0 0 D B e e e

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restnicciones 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 coNSIUT NG MATCE, == asmmcaa e rras s s et st o e mcm s mem s s e st e sa e S eaan e e e e eaanns

Que, el eriterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, 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 o no posibilidad de confusion entre ellos, «--------

Que, realizando el cotejo entre NPK BIO (solicitante) y NPKBIOGROW (marca antecedente) a nivel
ortografico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el
cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de andlisis es el conjunto de
cada marca en cuestion, y se observa que la impresion que dejan los vocablos provocan una
similitud. Asi las cosas, de la similitud ortografica deriva la identidad fonética v también copge
ambas evocan y representan la misma idea, ---—----s=ssremsrmmmmmms s e

! Articulo &%~ La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del piblico, podrd denegar el registro de una marca Tdemeg o iy
semejante a ofra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacidn al solicitante, atn mediandn consentimiehto del
titular de la marca registrada. i
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Resolucion N® !il ] J
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 1184627 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “NPK BIO", CLASE ﬂl EJ{FEDIETH'E N* 17270/2023 SOLICITADA POR BIOTROP PARTICIPACOES
L Y- amsassmmeasmrammem e SseeeseeiSSsSsassssssssesEmrmm——————— ol e

NPKBID {marca salicitada)
NPEBIOGROW  (marca antecedente)

Que, ademis de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna
se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. Al respecto, la marca
antecedente NPKBIOGROW, se encuentra registrada para “fertilizantes agricolas™ como asi también la
marca NPK BIO, fue solicitada para cubrir "Productos comprendidos en la Clase 01 (UNO) coma ser: aditivos
quimicos para insecticidas; agentes conservantes para flores; compost; compuestos de bario [compost];
abonos nitrogenados; Algas (fertilizantes]; Apatita [mineral hexagonal, fluorofosfate o clorofosfato de
calcio, o ambos en mezcla, materia prima para la fabricacidn de fertilizantes fosfatados|; compuestos
orginicos para fertilizacion; compuestos organicos [fertilizantes]: fertifizantes; fertilizantes de harina de
pescado; fertilizantes nitrogenados; fertilizantes a base de urea; fosfatos [fertilizantes); veso utilizado como
fertilizante; Harina fosil (compost); preparaciones para fertilizantes; preparaciones quimicas de proteccion
contra las enfermedades de las plantas de cereales; preparaciones para enmendar suelos; preparaciones
para regular el crecimiento de las plantas; sales [fertilizantes]; productos quimicos para uso agricola,
excepto ﬁ,rng{rjda.s, herbicidas, insecticidas y pamsjn'ﬂdas; Ipmdurms quimicos para uso horticala, excepto
fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos quimicos para la sihicultura, excepto
fungicidas, herbicidas, insechicidas y parasiticidas; Superfosfatos [fertilizantes); turba [fertilizante];
sustratos para el cultivo sin suelo [agricultural”. Con esta comparacion queda demostrada la identidad en
cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la
registrada abarca los mismos productos que comparten la marca analizada. En ese sentido, esta instancia
considera que debe ser mantenido un criterio estricto y niguroso a la hora de ntnrga.r t‘E-EJEI:EDs para
productos de la clase 01, atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor.---«-----seosesemermsecannas

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusidn en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “NPK BIO" en la misma clase 01. En tal sentido, el
comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortogrifica y
fonética, sumando claramente |a falta de un elemento grifico que evite esta confUSION, -=-==r=srrrermrmrmrasanaaes

Que, segin 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 podrin 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 confusién o de asociacién con esa
marca; ¥, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia,
precautelando el interés pablico, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, === «=s=ssssessemmm e e

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de marca NPK BIO, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar
riesgo de confusién o de asociacién con la marca registrada con anterioridad NPKBIOGROW para la clase
01, Registro N® 505.996 a nombre de Caltech Sociedad ANORIME,«-«««««««scaceoecserrerereersmsmrraessmeeneenes

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
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Resolucion N°

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 118627 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "NFK BIO", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 17270/2023 SOLICITADA POR BIOTROP PARTICIPACOES

e e Sy N L O i s ST R
por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 118627 emitido por la Direccién de Marcas y disponer el
rechazo de la 5ﬂ|-||:-|md_...-----..-....-._...-.__..------“...-.....-__...-------.-."......---...--------.".----.--._.._---------.r-“.._
POR TANTD,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 118627 de fecha 17 de octubre de 2024 dictada
por la Direceidn de Marcas de la solicitud de registro de la marca "NPK BIO", clase
01, Acta N 17270/2023, solicitada a nombre de BIOTROP PARTICIPACOES 5.4 ---+-s-

Art. 29 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “NPK BIO®, clase 01, Acta N*
17270/2023, solicitada a nombre de BIOTROP PA RTICIPAGOES S.A +smsesmansasasennsnnns

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “NPK BIO®, clase 01, Acta
MW= 1TET02023, sohioitada a nombre de BIOTROP PAHE{.’TFACE}ES e

2 : RNUNIUNR 11 - A W S
Art. 4 NOTIFIQUESE por Cédula. ‘_q.iﬁj{/) =
"..__ __,r:.":
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 121721 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "CARRUMIELIM", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 05023/2024 SOLICITADA POR DELFIDIO MANUEL
ALARCON BATTAGLIA. - .

"N
Aszsuncion, |

VISTA: La solicitud de registro de marca *CARRUMIELIM®, Acta N°® 05023/2024, clase 33,
solicitada por DELFIDIO MANUEL ALARCON BATTAGLIA y: «++--cecummmemmrsrmmrsasisencnteememeamsmemsssnssnas

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta DELFIDIO MANUEL ALARCON BATTAGLIA y solicita
el registro de la marca *“CARRUMIELIM®, para amparar productos de la clase 33.---eseesssessemceocoeocoaeeranee.

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N* 121721 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, -=-«---ee-cerrrrossrrmsssssssmcccoresceeeranas

CONSIDERANDO;

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"CARRUMIELIM®, Acta N® 05023/2024, clase 33, solicitada por DELFIDIO MANUEL ALARCON BATTAGLIA.
con Dictamen de la Direccién de Marcas N 121721 de fecha 17 de diciembre de 2024, favorable a la emisién
de la respectiva Resolucion de Coneesitin, - s s ee s s s s s et e resenn 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
EI!'I'IEIBL e e e B B e B 0 R e e o e

Que, tal como lo expresa el Art, 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
-I.'IETE"EhI] a constituir una e L R ——

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblica 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 Direccién General disiente con el criterio 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. 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 dgs gLna
caracteristica del producto 0 Servicinr =« : -

pyeidin ramelas Criseald
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't Articulo 6% La Direccitin de la Propiedad Industrial en interés del piblico, podrd denegar of registro de una mares ik 'ﬁiﬂ-lﬁjl. e
semepante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, ain mediando consentimiento i lents
titilar de la marca registrada,
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Resolucion N® ]

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 121721 DE FECHA 17 DE DICIEMERE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CARRUMIELIM®, CLASE 13, EXPEDIENTE N° 05023/2024 SOLICITADA POR DELFIDIO MANUEL
ALARCON BATTAGLIA. g :

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “CARRUMIELIM® se presenta para
amparar servicios de la clase 33 tales como: "exclusivamenite bebida alcohdlica con cafa, ruda, miel y imén.”

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de productos que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con
Ell Ei_gnu prE‘EE‘ntﬂ.dﬂ. L e o e e D L D o e e e R B e o S S e

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cual serfa la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion “CARRUMIELIM®, de la forma en que ha sido presentada, sin contar con
ningin 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. En otras palabras, la denominacion
“CARRUMIELIM® deberia contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjuncion de las
tres palabras comunes- “CARRUMIELIM (cafia-ruda-miel y limén)"- para productes relacionados
precisamente a exclusivamente bebida alcohdlica con cafia, ruda, miel y limén, no se podria considerarla
un signo capaz de distinguir a sus productos de los demas existentes en el mercado, abocados al mismo
PLIBNIID = e o e e e B B BB 0 e e B R R R RS R S e e

Que, esta Direccion considera que la denominacion “CARRUMIELIM® no ofrece ningin elemento
distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para convertirse
Y T BT B o 000 00 0 8 8 0 B B 0 e o o o o o D A L e

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 sostemido, 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
TP HEHE ITRIN NI = o sm o e i i s el i e o e e s i e e

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® 121721 emitido por la Direccion de Marcas y disponer el
rechazo dela solicitud -e—e——— e e e e

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 121721 de fecha 17 de diciembre de 2024 dictada
por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca *CARRUMIELIM",
clase 33, Acta N® 05023/2024, solicitado a nombre de DELFIDIO MANUEL ALARCON

Art. 22
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Resolucitn N*

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N*® 121721 DE FECHA 17 DE DICIEMEBRE DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “CARRUMIELIM", CLASE 33, EXPEDIENTE N® 05023/2024 SOLICITADA POR DELFIDIO MANUEL
ALARCON BATTAGLIA, ~—=-=-—-==meeemmm e = i

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“CARRUMIELIM®, clase

33, Acta N® 05023/2024, solicitado a nombre de DELFIDIO MANUEL ALARCON
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Resolucitn N® g '

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 91 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892689 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 8 A<= memmmmme e e e e e r e e s e e e s s

Asuncian, .
i

VISTO: El Expediente N® 169268% de fecha 19 de octubre de 2018 de la solicitud de registro de Modelo
[ndustrial denominado *PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por |a firma ALUKLER S.A.---
RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER 5.A., e

interpone recurso de apelacion contra la Resalucion N® 91 de fecha 10 mayo de 2021, dictada pm- la Direccion de
leullﬂs v Modelos Industriales. ke N R R ARG S EE AR

Que, por proveido de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
a]::-el.an'te en fecha 21 de octubre de 2021. El 3 de noviembre de 2021 esta Direccidn General lamé Autos para
Resalver.-- R - T T T T T 0 D B 8 B el B e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: *(.) Que. en fecha 19 de octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3y
analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentacidn. Que, la Ley 868/81 establece en
su Art. 3% Se considera que |a solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares,
Esta Direccion considera gue la solicitud NO reine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccidn por esta figura juridica. Que del resultado de la biisqueda realizada arrojé como antecedente ¢l disefio
de PERFIL de la firma ARAGON. Que realizando la comparacidn de las caracteristicas estéticas y visuales resultan
similares a la presente solictiud ()" ««eesoommmsmmmmmees ween T

Que, se agravia el recurrente y expresa entre ofras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. [gualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada...).-----

Que, expresa el recurrente "fa decisidn de [a Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio puiblico antes de la fecha de presentacidn de la
saficitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 DE OCTUBRE DE 20187 -+ —ssemsnammssnaneas =

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

Que, [a normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: *Podrin ser registrados los dibujos 0 modelos industriales que sean nueves,
que no sirva tinicamente a la obrencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al orden puiblico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%- Se considera que un modelo o dibufe industrial no es nuevo: a) S no se diferencia
de sus similares.” Que, del andlisis realizado en el presente caso, haclendo el cotejo entre 2(jente
encontrado en el catdlogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo salicip
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.-—---
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Resolucibn N® '

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Nt 91 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892689 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.---

Antecedente bodelo salicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al pablico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora. entendida como ¥a capacidad inirinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintives del mercado® ------—----=rsrererrees

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N® 47918/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley B68/81; esta Direccitn
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucidn recurrida.---  ERTTTTS

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N* 91 de fecha 28 de enero de 2021, dictada por la Direceidn de
Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892689 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase
25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.---—------—- B it

Art 2° DISPOMNER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDNOD®, Acta N* 1892689 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
003, presentado por la firma ALUKLER 5.4 :

Art. 3* NOTIFIQUESE, por chdula, — e e

Diecctora Grener
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Resolucion N* _| )
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 56 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL *PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892711 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-~-r--rressesaeece

Asuncidn,

VISTO: El Expediente N2 1892711 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado *PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 1.- Sub Clase 03, solicitado pnr Ia firma ALUKLER

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
5.A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N* 56 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales - e st s e e

Que, por proveido de fecha 29 de noviembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apEldhh.‘ en fecha 20 de febrero de 2020. El 3 de marzo de 2020 esta Direccion General llamé Autos
peara T T

CONSIDERANDO:

Que, la resolucitn recurrida considera: “(-) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con antenoridad a su presentacion. Que, la Ley 868/51 establece en
stz Art. 3; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Direccidn considera que la solicitud NO reine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proveccion por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojd como antecedente el disefio
de PERFIL. Que, realizando la I:umpaml:lun de las caracteristicas estéticas v visuales resultan similares a la
presente solicitud. ()" .- - s et

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que; se considera que la mencionada resolucidn
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada...).--—-------

Que, expresa el recurrente *la decisidn de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede

determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio piblico antes de la fecha de-prc,sm:andn de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 20187 -—-—rmmemeeemee eazeas

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

Que, la normativa establecida en la Ley N¥ 858/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podrin ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,

que no sirva Lnicamente a [a obtencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral v a las
buenas costumbres, Art. 32- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) 8 no se diferencia
de sus similares.” Que, del anilisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
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Resolucidn N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 56 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892711 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A,-+=-ss=sssssmsmszrrsazanans

Antecedente Madelo solicitada

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccién ne haya sido accesible al plblico por descripciones.
usns, comercializacion u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
praductos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distinividad o de fuerza diferenciadora, entendida como Ya capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercadp® ---------ccee

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas. en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
B68/81 ¥ en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N® 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley B&&/8l: esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la reselucion recurrida.---—--emeeeev s

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

Art. 1* CONFIRMAR la Resolucion N* 56 de fecha 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industnal denominado "PERFIL EXTRUIDO®, Acta N° 1892711 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.

Art 7 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industral denominado
“PERFIL EXTRUIDDS, Acta N* 1892711 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-—---——

Art.3* NOTIFIQUESE, por cidula. —------rmcsrmsmsesrasseseaseacs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 238 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892720 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUE
CLASE 03, SOLICITADA PGRAIJJHI.ERE.A. wune

Asuncion,

VISTO: El Expediente N® 1892720 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO™ en la Clase 25 ]. Sub Clase 03, solicitado p.nr la firma ALUKLER
B bbb e A A e Eis P - A LT

RESULTA:

Que, en fecha 8 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. e
interpone recurso de apelacién contra [a Resolucién N* 238 de fecha 19 de diciembre de 2020, dictada por la
Direccidn de Dibujas ¥ Modelos Indusmriales. - e s e s s s e e

Que, por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 s¢ concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021, El 10 de mayo de 2021 esta Direccion General llamé Autes para Resolver, -—

COMSIDERANDC:

Que, la resolucion recurrida considera: () Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccidn el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacién, Que, la Ley 868/8] establece en
su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su ine. a) 5i no se diferencia de sus similares.
Esta Direccién considera que la solicitud NO relne el requisito de nuevo u onginal para ampararse en la
proteccidn por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arropé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma PERFILETTO. Que, realizando la cumpararl:lun de las caracteristicas estéticas }' visuales

resultan similares a la presente solicitud. (..} - -==rrmrmrmrmmnn e

Que, se agravia el recurrente ¥ expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucidn
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en ¢l motor de la bisqueda GOODGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontradao difiere al de mi representada.(..).-----er-es

Que, expresa el recurrente “la decisidn de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasd a dominio piiblico antes de la fecha de presentacion de la
salicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2008 - resmsmmrmma s s ses

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

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: *Podrdn ser registrados [os dibujos o modelos industriales gue sean nuevos.
gue no sirva tnicamente a la obtencion de efecto técnico. ni sean contranos al orden publico, a fa moral v a las
buenas costumbres, Art. 32- Se considera gque un modelo o dibujo industrial no es nueva; a) 8f po se diferencia
de sus simiares.” Que, del anilisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el ant f

encontrado en el catilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado retne el
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares,
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Resolucién N* __

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 238 DE FECHA 19 DE DICIEMERE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892720 DE FEC‘HA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER 5.A. s

Antecedente Madelo solicitada

1

g |

Que, la novedad de un modelo industnial no solamente seri determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccidn no haya sido accesible al piblico por descripeiones,
usos, comercializacidn u otro medio, sine también porque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicade y de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como 7a capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos disttintivos del mercado® -« sceessmmsnnsin

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 v en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION
MACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccidn
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucidn recurrida, et

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

Art. 1* CONFIRMAR la Resolucion N°® 238 de fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la
Direccidn de Dibujos y Modelos Industnales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "FERFIL EXTRUIDO®, Acta N*® 1892720 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A -~ -eesrmmmsaansanncann -

Art. 2° DISFOMER el archive de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892720 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A. —

At 3° NOTIFIQUESE, por cédula. —-----

abg. Ulsodia Pamela Costalds

rectors GEaeral Intering
(ireeride Gespssd dr Fopiadad [sdanivial
Stepiien Naciomil de Propeedad leebren



MRECCIDN HACIONAL DF

PROPIEDAD GOBIERNO o1 |PAR.AG Al
INTELECTUAL & PARAGUAY | REKUAI
s
Resolucién N° -

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 204 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELQOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892813 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 15, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A. a

Asuncion, 8

VISTO: El Expediente N2 1892813 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado pnr la firma ALUKLER
L SIS = i

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacidn contra la Resolucidn N* 204 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la
Direccion de Dibujos v Modelos Industriales. e bbby

Que, por proveido de fecha 23 de marzo de 2022 se concede ¢l recurso interpuesto, expresando agravios el
api-la.ntn en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Direccion General llamé Autos para
Rosolver.-- e e e et 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 B 0 B 0 B L

CONSIDERAND O

Que, la resolucién recurrida considera: *(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccidn el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub = Clase 3y
analizando el mismo aparece comao conocido con anterioridad a su presentacidn. Que, la Ley 868/81 establece en
su Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Direccion considera que [a solicitud NO redne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccidn por esta figura juridica, Que del resultado de la bisqueda realizada arrojd como antecedente el disefio
de PERFIL. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resullan similares a la
T ey T I e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas gue: se considera que la mencionada resolucion
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada. (. ) «-==esseee

Que, expresa el recurrente *a decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasd a dominio piblico antes de s fecha de presentacidn de la
salicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018 ---~-rsresmrsns e

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

Que, la normariva establecida en la Ley N® B6&/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: *Podridn ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos.
que no sirva tnicamente a la obtencidn de efecto técnice, ni sean contranios al orden publice, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%- Se considers gue un modelo o dibujo industrial no es nuevo; a) 8i no se diferencia
de sus simifares.” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el ar
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Resolucitn N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 204 DE FECHA é DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892813 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S5.A.

Antecedente Modelo solicitada

T ] e

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apanencia objeto de proteccién no haya sido accesible al piblico por descripciones,
usos, comercializacidn u otro medio, sino también parque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como “a capacidad inirinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del Mercadn”, - -sssssssmsssmsmees

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
86881 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N® 47982002 "QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccidn
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.------«-sssceeeesomeaaaans

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N* 204 de fecha 6 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la
Direcciém de Dibujos ¥ Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta MN® 15892813 de fecha 19 de octubre de
1018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.------=ssassmmsansmasancanss

At I° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industnal denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892813 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----—----crrenpofimmnnnn

Art_3° NOTIFIQUESE, por cédula, —---------cemresmeesmrssneass
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 188 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "FPERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892866 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER 5.A.

Aszuncion,

VISTO: El Expediente N2 1892866 de fecha 19 de Octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado *PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 vy Sub Clase 03, solicitado por la firma
ALUKLER S.A..-- e caes mess

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022 se presenta €| representante convencional de la firma ALUKLER
S.A., e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 188 de fecha 13 de Setiembre 2021, dictada
por la Direccién de Dibujos y Modelos Industriales. - aun

Que, por proveido de fecha 23 de Marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el 4p-|:'|'.a.nte en fecha 07 de IunHJ de 2022, El 21 de Junio de 2022 esta Direccion General llama
Aums PanR!ED‘I‘IET S S W W e TR TR TR NN RN N EE NN PR IS RN AN PN AR L AN N N

CONSIDERANDC:

Que, la resolucion recurrida considera: *(...) Que, en fecha 19 de Octubre 2018, se presenta ante esta
Direccion el registro del Modelo [ndustnal PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub -
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentacion. Que, la Ley
868/8] establece en su Art. 3% Se considera que Ja solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se
diferencia de sus similares. Esta Direccién considera que la solicitud NO redne el requisito de nuevo u
original para ampararse en la proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda
realizada arrojo como antecedente el disefio de PERFIL de |a firma correspondiente al catalogo de la firma
BAGLINOX. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a
T A

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: disiente con lo expresado, considera
que los argumentos esgrimidos en la Resolucion recurrida ademis confundir conceptos, resultan
insuficientes, dado que no se ajustan a la normativa juridica ni a las interpretaciones aplicables a estos
autos; es decir, que es notable que el jJuzgador no aprecié correctamente los elementos caracteristicos del
presente caso a fin de evaluar ciertamente la procedencia del presente modelo industrial - sseeeseeas

Que, expresa el recurrente: Se considera que la mencionada resolucion carece de argumentos
vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de blsqueda Google carece de fecha y
fuente cierta, lgualmente, el antecedente encontrado difiere al de mi representada.. que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive paso al dominio piablico antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de modelo industrial de mi mandante == s rs s s esss s s sasemans

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

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868/8] en su Art, 2 Establece que los regfuisi
registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podrin ser registrados los dibujo
industriales que sean nuevos, que no sirva tinicamente a la obtencion de efecto téenice, nise
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 188 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892866 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

contranos al orden piblice, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o
dibujo industrial no es nueve: a) Si no se diferencia de sus similares b) 51 antes de la fecha de su pedido de
registro, o de la fecha de priondad vilidamente retvindicada, se ha hecho accesible al piblico en
cualguier pais, y en cualquier momento, mediante su descripeitn, utiizacion o por cuabquier otro medio,
No se considerari que un dibujo o modelo es conocido por el piblico por la circunstancia de que en los
seis meses anteriores a la fecha de su depdsito haya figurado en una exposicion oficial u oficialmente
reconocida; y.." T T P P s e = e e rs s AT

La Direccitn considera que, aungue el agraviante afirma que el antecedente encontrado carece de
fecha, el mismo comresponde a un catiloge de productos que ya fue publicado en el momento de la
solicingd presentada, por tanto, el mismo ya se encontraba disponible en el momento de la presentacion
de la solicitud, Ademas, no es menos cierto que existen modelos muy similares, los cuales presentan sélo
minimas diferencias con el modelo solicitado, Por lo tanto, se concluye que el modelo no cumple con el
requisito de NOVEDAD, dado que ya se encuentra piblicamente conocidou -« seseemm e

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de
la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N* 300/94 ¥ en base a las facultades que le
otorga el Art. 37 de la Ley N® 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL®, que maodifica vanos Articulos de la Ley 868/81; esta Direccidn General considera qu-.-
existen fundamentos legales para confirmar la resolucian recurmida, -~

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE:

Art. 1 CONFIRMAR la Resclucidn N* 188 de fecha 13 de Setiembre de 2021, dictada par la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Maodelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892866 de fecha 19 de
Octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presenmdn por la firma ALUKLER
BER, oy er———————— I — .

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
*PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892866 de fecha 19 de Octubire 2018, Clase 25, Sub
Clase 03, presentado por la firma ALUKLER $.A.--—--zozezoe- rererreerresaaran

Art. 3* NQT‘FTQUESE. por cédula, —-cosennee
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Resolucién N°__| J

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1168 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GM
BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 33674/2023 A NOMBRE DE GM BUSINESS
| R —

Asuncion, & et

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GM
BUSINESS S.A. en contra de la Resolucidn N* 1168 de fecha 27 de agosto de 2024, dictada pnr la Direccion de
Marcas, ¥-. ke e S S L e e s e s S A bt s S e A T

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de GM BUSINESS
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1168 de fecha 27 de agosto de 2024,
dictada por la Direccion de Magas, —--——---m=m-m e s s e s e e

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 04 de noviembre de 2024, el representante convencional de GM BUSINESS S.A
expreso agravios, Que, esta Direccidn tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 09 de noviembre de 2024, s smm s s s s s s s s s s s s s s s s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GM. registrada
con el ntimero 537524 en fecha 04 de febrero de 2022 a favor de GENERAL MOTORS LLC, Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear nesgo de confusidn entre los consumidores,, ademds la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N* 1294/98 de
Marcas, no ha Jugar 2 19 808citad, "~ sramssserrmrsnsisnasnnsa st s e e o

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GM BUSINESS S.A. y manifiesta: %(..) Entre la
marca solicitada por mi mandante, GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA, y la marca GM, por la cual se rechaza,
no existe posibilidad alguna de confusion.../.. Mi parte considera que los derechos del titular de la marca
GM o el interés superior del piblico no se verdn afectados por la inscripcién de la marca GM BUSINESS 5.A.
Y ETIQUETA. en atenfrﬁn a que la distintividad entre ambas dm:}mmac:'ﬂnﬁ s haﬂﬂ asegurada tanto

que la marca que mi mandante pretende registrar son denominaciones compuestas y de fantasia, es decir,
poseen términos sobre el cual recae toda su distintividad y peculiaridad auditiva, que en su conjunto ambas
contribuyen a otorgar especialidad y cardcter propio a las mismas./.. La marca pretendida por mi
mandante forma parte de su nombre comercial GM BUSINESS 5.A., proporcionando al piblico consumidor
la posibilidad de asociar a la marca respectiva con el titular de la misma../... Otro aspecto importante a tener
en cuenta es la etiqueta distintiva de cada marca, las cuales son rotalmente d!fema;?‘?_. lo
precedentemente c*.t'puesm a la Sefiora Directora requiem en la instancia pmced:menraf np na rf-mq e
{2 Resolucion N° 1168/2024 ", - S e e e i et S e e
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Resolucién N* E ',
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1168 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GM

BUSINESS S.A. Y ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 33574/2023 A NOMBRE DE GM BUSINESS
B i et e A e it e

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el anélisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA . clase 36 (solicitada), v GM, clase 36 (base de rechazo) pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un analisis desde la dptica de los eventuales consumidores. ------=---sssseeres

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusidn no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresidn general y los principales elementos def signo”. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo *GM/GM”, no necesariamente causaran
confusién en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, ya que la
solicitada se compone de una denominacidn compuesta, mientras que la marca registrada se compone de
un solo vocablo, es asi que, ambas, dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de que exista
una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

GM BUSINESS S.A. Y ETIQUETA  (marca solicitada), v
GM {marca base de rechazo)

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porcion literal comiin -GM-, no se consideran idénticas ni necesariamente confundibles,
especialmente, porque la marca solicitada -GM BUSINESS S.A.- introduce elementos adicionales que
permiten establecer una diferenciacion suficiente desde el punto de vista grifico, fonético y conceptual. La
adicion del término "BUSINESS®, de naturaleza evocativa pero no descriptiva en este contexto, y la
inclusion de la forma societaria "S.A" refuerzan la idea de una empresa concreta con identidad
diferenciada. Este agregado n'l.lnga el nesgn de confusion con la mgj;. aislada GM, al pm}-ecm una imagen
MAS COmMPUeSta ¥ e P et e e

De dichas diferencias se genera una fuerte distincion fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacidn de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es bastante disimil. ------—----

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el inico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean mnﬁ?ibﬁm

vor gel

vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanga a £} )
-

' Sancher Herrero, Andrés, “Canfusadn de Marcas™ Editonial La Ley. Asuncidn. 2015, iy m1tTa Criseabds
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Resolucién N* 3
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1168 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GM

BUSINESS S.A. Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N' 33-6?4!2!]13 A NOMBRE DE GM BUSINESS
S A i e e

rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demds elementos analizados en conjunto en la presente
TR IUBEIITE, = e o o e e e o 8 55 e e e m = e m e

Que, si bien ambas denominaciones pretenden amparar servicios del mismo sector, no se configura
un riesgo suficiente de asociacion directa, en la medida en que el consumidor medio sera capaz de percibir
la distincion entre un signo simple y uno complejo,-=srsseses e

Que, resulta importante destacar que |a denominacién cuyo registro se solicita “GM BUSINESS S.A. Y
ETIQUETA”, constituye 3 su vez |a razon social de la firma solicitante, GM BUSINESS S.A; es decir, que la

marca solicitada se identifica con la razdn social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefiala
que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, mnsmu;.-endu prn]:ueda.d a los efectos de la
ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso pabliCo. -« -« eerm s

Que, adicionalmente, queda pendiente dinmir las etiquetas en pugna. Al respectn, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede
percibir en el SigUiente cotejo. ~-= - e e

marca solicitada marca registrada

H .[J‘--_-J...

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccin considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe niesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no exste similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucian recurrida, --------s-sermmmmmm s

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art |® REVOCAR la Resolucion N* 1168 de fecha 27 de agosto de 2024 dictada por la
T L Y (T LT T T T T —

Art. 22 ORDENAR la prosecucitn de los trimites de la solicitud de registro de la marca "GM
BUSINESS SA. Y ETIQUETA clase 36, E:-:pedlenre N 33674/2023, solicitada a
nombre de GM BUSINESS S.A. -- R —

ATt.32  NOTIFIQUESE.-----------srssrrsmrmesrmn e
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMUNASE", EXPEDIENTE Ne 21111667 , CLASE
5, SOLICITADA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS CELSA.

Asuncion, & |

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por ¢l representante convencional del solicitante contra la
Resolucitn N* 47 de fecha 15 de febrero de 2023 dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, v; —

RESULTA:

Que, en fecha Il de junio de 2023 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone
recurso de apelacidén contra la Resolucion N*® 47 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios L]DEICIEDE e B 8 -8 5 - e i e e T R T EE T

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia * Exprese agravios e/
apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 19 de septiembre de 2023. En fecha 25 de octubre de 2023 fue
presentada la fundamentacién del recurso y respecto a la misma se dictd la providencia: “Téngase por
presentado el escrito de expresidn de agravios y cdrrase traslado de agravios por el término de ley. Notifiguese
por cédula”, en fecha 30 de octubre de 2023, — - rmrrremer e s s s st e

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuania, <« -oseeee e
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N* 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos Jos asuntos litigiosos se produciri de
pleno derecho la caducidad de [ instancia adm:msn'am'a. si no se hubiere efectuado ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la ditima actuacion”.

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 presentacion de la
fundamentacion del recurso y el traslado de la expresién de agravios, queda a instancias del recurrente
impulsar la NOtfICAcion a S COMITaPArTE. — e e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gluma actuacién del recurrente ha sido la
fundamentacién del recurso en fecha 25 de octubre de 2023, = -eeemermerm s

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la providencia que ordena el
traslado de la expresion de agravios en fecha 30 de octubre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se ewidencie impulso procesal por parte del
TE‘;“]TEI:”I‘E -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la solicitud de
registro de marca IMMUNASE, Expediente N2 21111667 , clase 5, solicitada por Laboratorios De Productos
ERENHE (L TLER A, st ittt i 0 e A - 8- e e e e
Art. 280 ORDEMNAR el archivo de la solicitud de registro de la marca thLIHﬁSE, te N2
clase 5, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A

ATt 38 Nm'{nquf_g[-: por cédula, «=-srremerme e e e e e ’
| —T{‘R
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Resolucién N L )
POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE

OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SLEEPY™, EXPEDIENTE N¢ 2207435, CLASE 5,
SOLICITADA POR LABORATORIOS GALEND S.A, —-+-rormmmrrmm s m s c s es s s s s s s s s mm e e es e

Asuncion, 1 JUN

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la
Resolucidn N* 227 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Direccidn de Asuntos Marcanios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2033 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucion N° 227 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada pnr la Direccitn de
Asuntos MEﬂ.EIIlIJSLIT.'IgIUSLE . e 80 0 55 5 5 5885 8 it i 5 S i

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia * Exprese agravios e/
apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 04 de julio de 2023. En fecha 04 de septiembre de 2023 fue
presentada la fundamentacidn del recurso y respecto a la misma se dicté la providencia: *Téngase por

presentado el escrito de expresidn de agravios y cdrrase traslado de a gra Vias pﬂr el término u’e,- fe ;.f Nut;ﬁqu o5
por cédula®, en fecha 22 de septiembre de 2023, —«------xerescrreme e e

Que, en fecha 26 de junio de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria, -—-—---=-—=rrmrrmrrrrmm s e
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En rodos los asuntos litigiosos se produciri de

pleno derecho 13 caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la dltima actuacion®. ----==resesrrermsssmim s st

Que, la segunda instancia se activa con la concesidn del recurso de apelacion, por lo que desde ese
maomento 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 presentacion de la
fundamentacidn del recurso y el traslado de la expresidn de agravios, gueda a instancias del recurrente
impulsar 1a notfiCACOn @ SU COMITaPAITE, s e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
fundamenitacion del recurso en fecha 04 de SEPUEI'!'I]]!T A T N . i momsrsmmiin mmi eio m mon =

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la providencia que ordena el
traslado de la expresion de agravios en fecha 22 de septiembre 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
.23 5 1 ) 11— S O S B U e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la solicitud de
registro de marca SLEEPY, Expediente N° 2207435, clase 5, solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A. —--
Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca SLEEFY, Expe:;llente MN? 2207435, clase
5, solicitada por LABORATORIOS GALENO SA. ——----rwsrmsmnssms s e :
Art. 32 NOTIFIQUESE por cédula, -===ssresssmasssmasssssmmssnmsnnnsnnas SO\ (R | EE—rs. T—
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Resolucion N' J '1.__! \J

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “TRIBUTE PORTFOLIO™, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1511737

Asuncion, 4 [ JU)

VISTO:; El estado actual de eS008 autos ¥, -«seesssemcmnsomsmssmssnnconscrossnnsranconscssnnessne
CONSIDERANDCY:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién
General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del CP.C, por
providencia de fecha 02 de abril de 2035, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias
para que presenten las cupla:-. de los escritos, documentos v diligencias que s encontraren en su

Eﬂ' r_._._._._. i e e e e o o o Pl S o Bl o O B A P P 0 e 0 0 L 8 1 e e e

(Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de

que las partes impugnen o no los documentos presentados, -«««««coorromssnncnreni e

Que, ¢l Art. 136 de la ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las
disposiciones del Codigo Procesal Civil y Penal. ----r-rererrrmrsrserecmersmes st tces st s e e

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

Que, en la fecha se han realizado vodas las diligencias previstas en la norma citada
precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de

registro de la marca “TRIBUTE PORFOLIO™ Clase 36, Acta N°. 1511737, solicitada a nombre de
Tribute Portfolio Ip, Llc y dar continuidad a su tramitacin, - - ---resmmmsmme oo -
POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): ------------ -
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca marca
“TRIBUTE PORFOLIO" Clase 3&, ﬁ-:u. N QIIIEL solicitada a nombre de Tribute

Pﬂ“[ﬁ][ﬂ ]E !E o e e e e A 8 8 A A P L 0 I P P P

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

3) NOTIFIQUESE por cédula_ -----

'.h__,l'.uu']l.: fa |J Crinta

IR L



DIRECCEON NACIONAL DE

4 3 PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKU

T I.'\_ S
Resolucion N® {r )
¥

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 438 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGIFIR(] DE MARCA “FENITEN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 14{!5?!2{}13. SOLICITADA POR
e T g B R e e A P R

Asuncién, o
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GADOR

S.A, contra la Resolucion N® 438 de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada por la Direccion de Asuntos
Man:iriﬂs_ L“:'rgir_',snsl }.'; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2016 se presenta el representante convencional de la firma GADOR
5.A. a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N*® 438 de fecha 18 de noviembre de 2014,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitiZIosos, -««sr=ssssse s

Que, en fecha 24 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedit el recurso
lnterpu&g[n R B S 8 o T R e e

Que, en fecha 11 de febrero de 2019, el representante convencional de GADOR S.A. exprest agravios;
y en fecha 27 de diciembre de 2019, fue contestada la expresian de agravios. Esta Direccién llamé autos para
resolver en fecha 28 de mayo de 2020, <o e e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurnida considera: (..} Que, analizada fa oposicidn "FENITEN™ (marca solicitada)
vs. “FEMIDEN™ (marca oponente), esta Direccion es del criterio que las marcas enfrentadas son distintivas
una de otra a los efectos de su coexistencia pacifica. Las marcas enfrentadas difieren en radicales v
desinencias basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas,
generandao recuerdos opuestos, evitando la posibilidad que el piblico las asocie entre si. Que, las marcas
enfrentadas estdn bien diferenciadas y claramente distinguibles ya que ambas poseen raices y
rerminaciones diferentes, por lo gue no existe la posibilidad de confusién en el publico consumidor y esta
Direccidn considera que no existen objeciones para evitar que la presente solicitud también coexista con
las oponentes en el registro marcario nacional. Que, cabe recalcar que Jos productos comprendidos en la
clase cinco, se encuentran a cargo de profesionales idéneos, un médico y un farmacéutico, lo que hace que
las posibilidades de error y confusion sean practicamente nulas(. ) -

Que, el representante convencional de la firma oponente GADOR S.A. expresa agravios y manifiesta
entre otros argumentos “(..) La diferencia de dos letras de minguna manera elimina la impresion de
semejanza que proyectan las marcas FENITEN Y FEMIDEN al primer golpe de vista. Ademis la casi
identidad existente en la ortografia de ambas hace que no se distingan y se caractericen la una de la otra en
fa pronunciacion, Basta con pronunciar sucesivamente a FENITEN Y FEMIDEN para constatar que
constituyen fonemas manifiestamente parecidos al punto de que inevitablemente se induciri a la®enfusion
y al equivoco una vez que las marcas coexistan en el mercado para identificar productos medicinales ¥
farmacéuticos (..)"-- B L A B S e e S e e g Wl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 438 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA FEHIT]E:N' CLASE 5 EXPEDIENTE N*® 14057/2013, SOLICITADA POR
GUAYAKI S.A

Que, el representante convencional de la solicitante GUAYAKI §.A., contesta el traslado de agravios y,
entre otros argumentos, manifiesta: ¥..) Entre la solicitud de mi mandante “FENITEN" v la de la adversa,
encontramas que existen mds diferencias que semejanzas. En efecto, las marcas en conflicto son distintivas
una de otra, y el hecho de poseer ambas las letras *F” y “E” NO es argumento suficiente para declararias
confundibles. De este modo, la inconfundibilidad entre ambos signos surge de la presencia de raices y
desinencias disimiles, de secuencias de consonantes desemejantes, asi como también de letras diferentes
-f=. Claramente, el signo de mi mandante ha logrado adguinr, tanto en plano visual como en los planos
fonéticos e ideoldgicos, una fisonomia particular ¥ novedosa, siendo la impresion que este conjunto
marcaric dﬂa una manifiestamente disimil a la impresibn que evoca la solicitud de a
apﬂnenrﬁl T TS RN E SRR NN N R e e e o S s i o o o e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N* 438 de fecha 18 de noviembre de 2004, «-«eeoeerm s

(que, en primer lugar, corresponde analizar si la solicitud base de la oposicion, se encuentra vigente. En este
sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, la solicitud N*1238904 de la marca “FEMIDEN" a nombre de
GADOR S.A., clase 05, se encuentra en estado 'denegar]a administrativo (a rchnr{:]l en fecha 0B de
septiembre de 2020.-- e v amic e o e e e

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

registro de la marca "FENITEN", solicitada por GUAYAKI S.A, ««reveemsmmmmmmmmm st st ses s e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N 438 de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada Direcciton de
Asuntos Marcarios Litigiosos en la solicitud de reglstm de marca "FENITEN", Acta N*
14057/2013, Clase 5,presentada por GUAYAKT §.AL------------s=-srsssssramsmsrnsnsssssnsrsssmsnnssns

Art. 29 ORDENAR [a prosecucion de trimites de la solicitud de registro
Acta N° 14057/2013, Clase 5,presentada por GUAYAKI S.A.------------rovmmmen

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula, -« sessresrmrrsmrasn s sasnns s s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 799 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MASTER
SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 04534/2023 SOLICITADA A NOMBRE DE FELIPE SUING DA SILVA.--------

Asuncion, i)

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FELIPE
SUING DA S[L.‘IM._ contra la F.'esulu:,:ﬁn N® 799 de fecha 28 de mayn de 2024, dictada pﬂr la Direccion de
M_an_—as ¥ EraEEETTressm ey - o e e e e L R o S,

RESULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 2023 se presenta FELIPE SUING DA SILVA y solicita el r&gjstm de la
marca MASTER SHOP, para amparar servicios de la clase 35.-- oo s o

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de FELIPE SUING DA
SILVA e interpone Recurso de Apelacmn en contra de la Resolucion N° 7992 de fecha 28 de ma}rn de 2024,
dictada por la Direccion de MAarcas. --=--====s===srmm s e e s e e

Que, en fecha 23 de sepuernbre de 2024 fue dictada la prtmdentm qLu! concedid el recurso de
apelacion interpuesto,-- s o e i bt B o

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, el representante convencional de FELIPE SUING DA SILVA
exprest agravios. Esta Direccidn tiene pnr contestada la expresion de agravios y llama autos pa.ra resolver
en fecha 22 de octubre de 2024 ,-- i e e st e i b e b e S s S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley [294/98 de Marcas, gue 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 gue pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia, no ha lugar a 10 solicitadn ™ ---—--------mmrm e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %..) No es acertado alegar que la
denominacion MASTER SHOP es un nombre genérico o designacion de los productos protegidos por la
clase 35 “articulos de ferreteria, bazar, regalos y articulos para el hogar, publicidad y marketing’,
considerando que la misma no designa ni hace referencia a ninguno de los productos listados para la clase
mencionada../.. Lo gque concierne a las designaciones genéricas refiriendo que las mismas describen (a
categoria a la cual pertenece el producto o servicio, consecuentemente, surge a todas luces que mi
mandante no pretende registrar./. En cuanto a fa estructura de la palabra. cabe sefialar que la
denominacidn pretendida por mi poderdante se encuentra conformada por dos elementos, cuales son
MASTER Y SHOP los mismos, seguin el Diccionario de la Real Academia Espafiola, no tienen significados
propios, por lo tanto, dificilmente podrian designar o indicar producte alguno de ninguna clase del
nomenclitor../.. Se observa que la presente solicitud no redne ninguna de las condiciones del Art. 2 inc.
)./ Segtin la base de datos de la Dinapi que varios titulares tienen registradas sus marcas con la
denominacidn MASTER en la clase 35../.. Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, dictar resoluciéii revacando
en todas sus partes fa Resolucion N® 799/2024. " —-------s=r-smrecssmmmsseemmmmsmmassrasnsnansnas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 799 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MASTER
SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04534/2023 SOLICITADA A NOMBRE DE FELIPE SUING DA SILVA.--------

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

Que. la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genénca, respecto de un producto o servicio, cuande la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y cornentemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“MASTER SHOP" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que
textualmente descnibe: “venta y comercializacién de articulos de ferreteria, bazar, regalos y articulos para el
hogar, publicidad y marketirgg." -« oommm

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “MASTER SHOP” resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacidn constituye la
designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion "MASTER
SHOP" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador
internacional, la cual comprende*venta y comercializacion de articulos de ferreteria, bazar, regalos y
articulos para el hogar, publicidad y marketing. ™' ===+« == sesr s s

Que, si bien la denominacidn solicitada MASTER SHOP esta compuesta por un vocablo, producto de
la conjuncién de dos vocablos unidos, debemos mencionar que la marca estd formada por un conjunto de
palabras MASTER SHOP, palabras que forman un gonpunto unico e indisoluble v que como tal debe ser
analizado, El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genénca o
descriptiva no es dbice para conceder el registro, slempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo,
tal como oourre con la marca solicitada® <= rmrrrrr e st a s n s s S ms s assssssssmesssssnnaass

Que, ademds de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que, segiin la
base de datos de la institucién, vemos que existen olras marcas registradas que cuentan con la misma
denominacion MASTER para la misma clase 35. En ese sentido, se encuentran registradas las siguientes
marcas: MASTER PLAY, clase 35, Registro N* 511.888 a nombre de Julio Cesar Rojas Santacruz; MASTER
DISTRIBUIDORA, clase 35, Registro N* 554215 a nombre de Ricardo Luis Schreiner Rothemann; MASTER
GOLD S.A, "MINING SOLUTION" (marca y slogan), clase 35, Registro N® 583162 a nombre de Master Gold
S5.A; MASTER SOFT PARAGUAY S5.RL., clase 35, Registro N® 424,368 a nombre de Master Soft Paraguay
S.RL; MASTERWORLD, clase 35, Registro N* 506.753 a nombre de Master World Company Sociedad
Anonima; extremo que demuestra la coexistencia dicha denominacion -MASTER- a nombre de diferentes
titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccidn no encuentra fundamentos Ivga!es qup impidan que
la solicitud de registro actual pueda prosperar en FegIStIo, -« -

Que, ademis de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular
solicitante actual ya cuenta con la marca registrada MASTER FLASH, clase 35, Registro N* 608937, Es decir el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién v en la
misma clase 35, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccitn de otra ver&ion dis,
una marca que ya le pertenece hace vanos afios y por ende; extremo que demuestra la coexistengi
de las mismas dentro del mercado. e

‘hipsiiiwsie wipn inticlassificanonsimcemelpublesien! thasic_numbeo=showlclass number=0isexplanatony notes=showElang-rs&me
pulang =es&mode=laiAnobon =& pagnation = nodversions JOHH0I0]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 799 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER
SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 04534/2023 SOLICITADA A NOMBRE DE FELIPE SUING DA SILVA.--------

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro “MASTER SHOP® es el resultado de la
conjuncion de dos palabras que en su conjunto proyectan una nueva denominacion, novedosa y original y
alejan cualquier cardcter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la
especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la demg;namﬂn necesaria, usual o calificativa
de los mismos, - N A - 6 . B B 3 6 8 0 05 5 8 S

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligindelo 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 pnncipales de su servicio, dotado de cierta personalidad que
'P‘_!m'jj“_- d[g‘[‘jnguirta die otras ¢ identificar un servicio e OEFO == s=sresssesssissmmes s e sns e s s s 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 Direccidén considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucidon recurrida, -----rremmrmeeeees

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

Art. 1® REVOCAR la Resolucidn N* 799 del 28 de mayo de 2024 dictada por la Direccion de
[ T TS ST ———

Art. 2% ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"MASTER SHOP", clase 35, Acta N" 04534/2023, su]n-:ltada a nombre de FELIPE
SUING DA SIEVA, ~—---=oorssmemssmsnncacsenceocsanes s ssermens




OFRECCION MACIONAL DE

( % PROPIEDAD {‘ % GOBIERNO nsi. | PARAGUAI
" INTELECTUAL # PARAGUAY REKUAI

PARAGLAY
Resolucidon N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "PORTO MOUROQ", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONIA
URUNAGA. e

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de INSTITUTO DOS
VINHOS DO DOURD E DO PORTO, LB (IDVP) contra la Resalucidn N*® 1014 de fecha 30 de diciembre de
2021, dictada por la Direccidon de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - e o L L RS

RESULTA

Que, en fecha 23 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de INSTITUTO DOS
VINHOS DO DOURO E DO PORTO, LP. (IDVFP) ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion
N® 1014 de fecha 30 de diciembre de 2021, dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios Ligiosos.-----------

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de INSTITUTO DOS VINHOS
DO DOURD E DO PORTO, LP. (IDVP) exprest agravios: en fecha 03 de agosto de 2024, fue declarado
decaido el derecho que dejo de usar DILMA ANTONIA URUNAGA y se llamd autos para resolver, --------------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurnda considera %..) Que, se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca PORTO MOURO, solicitada para la clase 33, en base a INDICACIONES GEOGRAFICAS
por lo gue corresponde determinar si sis manifestaciones son acertadas../.. Porto es una particular de uso
comun utilizada por varios titulares, razon por la cual esta solicitante también la puede vtilizar como parte
de su marca.../.. Con relacién a la oposicidn deducida correspande hacer una comparacidn y analizando las
constancias obrantes en el expediente, encontramos que PORTO es de uso comun, metivo por el cual no es
dbice para afirmar que constituye una indicacidn geografica./.. Es criterio de esta Direccidn que si la
particula de uso comén coexisten, no existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a
favar del Ir_rehir::'unan te, ¥ de esta manera :*m-xa'stjr en .I'gu.ull'dad de condiciones v derechos con 1'35

las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposicion deducida deviene improcedente.” - e s it

Que, se agravia la apelante, representante convencional de INSTITUTD DOS VINHOS DO DOURC E
DO PORTO, LP. (IDVP) y, entre otros aspectos, menciona: "(...) La citada reselucién, por la cual se declara
improcedente y no se hace lugar a la accidn deducida por mi mandante debe ser revocada por no ajustarse
a derecho../.. Porfo es una denominacion de orgen reconocida intemacionalmente, protegida por
convenios v tratados, asi como las normas nacionales de propiedad intelectual de nuestro pais./. La
solicitante no contesto el traslade de la oposicion en el plazo legal, demostrandose asf la legitimidad del
derecho alegado por mi mandante, ademds del desinterés ../.. La marca solicitada es idéntica a Ia
deneminacion de origen que protege mi mandante_/.. El potencial del dafio que se podria causar debido a
la dilucidn de la denominacidn de origen PORTO y DOUROL./.. El riesgo latente de confusion para el
consumidar para el consumidor final en lo que respecta a la calidad y el origen de los productos. /.. Segin
lo establecido en el Decreto Ley N® 17372009, queda demastrado que en fa denominacidn PORTO es
denominaciin de la Region demarcada de DOURO, reconocida por su uso en las categorias de vifdos, hcor
otros productos vinicos de la Regidn../.. la Regién demarcada do DOURO fue la primera regid
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "PORTO MOURO", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 35318/2014, SOLICITADA DILMA ANTONIA
demarcada y regulada en el mundo../.. La solicitud de la marca PORTO MOURC cuyo registro se pide
reproduce de manera completa la denominacion de origen PORTO protegida por mi mandante../._
Mientras que la palabra MOURQ, guarda notable similitud con la denominacion de origen DOURO, que es
la region donde se producen los vinos PORTO../. Esta similitud genera un riesgo de confusidn mayor
debido a que tan solo se ha reemplazado la letra D por la M al inicio de la palabra, lo cual aporta un
distintive notorio sobre s soficitud../.. Como bien puede apreciar la Sefiora Directora, en las figuras
precedentes, es indiscutible que la marca solicitada carece de novedad y como consecuencia, no redine los
requisitos exigidos para su eventual registro./. De concedeerse la presente solicitud se producird
indefectiblemente la pérdida de una marca famosa para identificar y distinguir un producto de gran
prestigia ¥ travectonia como lo es la denominacion de origen PORTO._/.. A la Sefiora Directora dirijo el
siguiente petitorio: oportunamente dictar resoflucion revocando en todas sus partes la Resolucion N°
E17 0L il e S e LS e e s e Rt L SR

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de coexistencia entre los signos “PORTO MOURO” (solicitada en clase 33) ¥ “PORTO-
Indicacién Geogrifica® (oposicion interpuesta por INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, LP

Que, en primer término, se establece que esta Direccion no se abocarid al anilisis acerca de la similitud

ortogrifica y fonética entre el signo solicitado y la oponente, atendiendo a que no se discute la identidad
existente en dichos campos entre los SIgnNos en PuEna, --ssr s s s

Que, siendo asi, la presente solicitud de registro *PORTO MOURO" (clase 33) pretende amparar
productos del nomenclador citado; mientras que la firma oponente, busca proteger la propia
denominacién PORTO por constituir una indicacion geogrifica y DOURO una denominacién de OFigen.-----

Que, atendiendo a la relevancia que adquiere para el presente caso analizado, es importante
mencionar que la firma oponente, el INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, LB (IDVP), segin
afirma y demuestra, es un instituto publico, integrado en la administracién indirecta del Estado, dotado de
autonomia admimstrativa y financiera y de patrimonio propio. Su misién es promover el control de la
calidad y cantidad de los vinos de Oporto, regulando el proceso de produccion, asi como la proteccion y
defensa de las denominaciones de origen Duera y Oporto y de la indicacion geogrifica Duerp,'-—------ere-

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geogrificas y Denominaciones de origen define a ésta ltima
como ‘el nombre de un pais, region, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que
sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o caracteristicas se deban
esencial o exclusivamente al medio geogrifico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales
asf como los que sean resultado de la actividad humana®. En el Articulo 27 de la mencionada Ley expresa :
queda prohibido el uso de la indicacion geogrifica y/o denominacion de orngen: a) Para productos que no
provengan de las areas geogrificas determinadas en su correspondiente registro, y gue sean del mismo
género. b) Como designacion comercial de productos similares a los registrados como indicacion
geogrifica o denominacion de origen. ¢) Cuande implique una indicacion falsa o falaz, ardid o engafio,
relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales de productos gue perseamlp
anginarios y protegidos. d} Cuando pueda inducir a error a los consumidares sobre of verdafiera origen
cualidades defpmduﬂﬂ......---------..u...-...------"-............---,--"1....a-...------1-....‘_...--...-- (R R

; iy s il enbibiges jnabimie-dis -y inhips ghii-sdongine -l u-purig
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA "PORTO MOURO", CLASE 33, EXPEDIENTE N® 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONIA
URUMAGA, ~=resssasss . S

Que, asimismo, la Ley N* 1294/98 de Marecas, expresamente ha incluido dentro de las prehibiciones
para la constitucion de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicacion geogrifica (Inciso
k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusitn antojadiza del legislador y menos atin, un
extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o no, =+eeeeeeee

Que, en ese sentido, las indicaciones geograficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art, 57,
consfituyen signos que identifican un producto como originario de un pais, region, Jocalidad u otro fugar,
cuando determinada caracteristica del producto o su reputacion fuese atribuible fundamentalmente 2 ese
origen geografico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: “Sélo los productores, fabricantes o
artesanos que desemperian su actividad en el lugar designado por la indicacion geografica podrdn usar en
el comercio esa indicacion respecto al producto que effa identifica..”. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo
legal, en su parte final expresa que la accidn para impedir la utilizacion de 2 indicacion geogrifica abarca
cualquier otra utilizacion que constituya un acto de COMPetencia desleal «---------=-rrrrressmmsssssssseaaeasaancs

Que, a este respecto, competencia desleal, segin el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo acto
contrario a la buena practica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos
considerados de competencia desleal constituye la utilizacion directa o indirecta, o la imitacién de una
indicacion geografica (Art. 81, Inc. d). - - emesmemte e ——————— e

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en la
Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el Paraguay a través de la Ley N* 444/1994, la
cual, en su Anexo 1C. establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en su Art, 22 establece
la proteccion de las indicaciones geogrificas, y dispone expresamente que: “22.2. En relacién con las
indicaciones geogrificas, los Miembros arbitrari los medios legales para que las partes interesadas puedan
impedir: a} la utilizacién de cualquier medio que, en la designacidn o presentacion del producto, indigque o
sugiera que el produucto de que se trate proviene de una region geogrifica distinta del verdadero lugar de
origen, de modo que induzea al publico a error en cuanto al origen geogrifico del producto: b) cualquier
otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del articulo 10bis del
Convenio de Parfs. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislacién lo permite, o a peticion de una parte
interesada, denegard o invalidard el registro de una marca de fibrica o de comercio que contenga o consista
en una indicaciin geogrifica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el use de tal
indicacion en la marca de fibrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal
que induzca al publico a error en cuanto al verdadere lugar de Origen...” -------serremmeeaesasi e

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales
sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Direccién no comparte el
criterio sostenido por el A-que al utilizar como argumentos para sostener la Factibilidad de la solicitud de
registro, extremos como el principio de especialidad y que la solicitud PORTO constituya una
denominacion de fantasia; el publico consumidor podra ser inducido a error acerca de la procedencia del
'Pl'ﬂd'l.lﬁﬂ' R EREIO BT B TTE T I e omim w0 L e A B L e

Que. en primer término ¥ conforme ha sido demostrado, mi siquiera resulta necesario recurrir al
principio de especialidad, cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de
aquellos signos que consistan o contengan una indicacion geografica. A este respecto, se expre -
denominacién PORTO es el nombre de una ciudad reconocida internacionalmente ubicada e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1014 DE FECHA 30 DE DICIEMBERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE MARCA “PORTO MOURO®, CLASE 33, EXPEDIENTE N* 35318/2016, SOLICITADA DILMA ANTONLA

RTINS st T ———————————— e

Que, las leyes citadas en los parrafos precedentes, claramente han establecido que las indicaciones
geogrificas y/o denominacion de origen deben ser protegidas, y que cualquier otro uso gue se haga de las
mismas, en forma directa o indirecta o la imitacién de una indicacion geogrifica, constituye competencia
desleal. Siendo asi, el criterio utilizado por el A-quo, al afirmar que, “encontramos que PORTO es de uso
comiin.../-. si la particula de uso comiin coexisten, no existen causales para impedir que fa marca solicitada

sea registrada a favor del peticionante *, constituye una interpretacion que no cundtce. con el espiritu
mismo de la ley marcaria y con las demis disposiciones citadas,-—---«sssssssssmmmmmmmmmmmrmns e oossscae

Que, al respecto, no es unicamente el vine conocido con el nombre PORTO, en forma aislada la que
se protege, sino el caricter que ha d.d:.tLIII"JLiI'_'I el nombre mismo, al engirse en Denominacion de Ongen, de
ahi.la pfﬂhll.':llf.‘]l:l['l de su uso como marca., - R P e R R T

Que, las indicaciones geogrificas ylo denominaciones de origen no pueden ser registrables como
signos marcarios porque las mismas constituyen una categoria que adquieren proteccidn especial dentro
de la propiedad industrial, reservadas unicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto como
originario de una regién. En consecuencia, facilmente se advierte que se cﬂnsagra la Frut‘uhluun de su
registro de modo a no enganiar al pablico consumidor, «ssseessrmmmmmamres e e

Que, aun cuando la denominacion completa *PORTO MAURO™ no se corresponda con una localidad
real, la inclusién del vocablo "PORTO" como elemento principal es suficiente para generar una falsa
impresitn de origen geografico F:i.FIEl:jﬂt:ﬂ o connotacion territoral, o que activa la causal de
irregistrabilidad dispuesta en el articulo 4%, incisos b) y e) de la Ley 1294798 - reemmmmmrcorsmnmm e

Que, por consiguiente, al incluir el término MOURO a la denominacion solicitada, se podria presumir
que la pretension del solicitante no es mas que producir confusion en el publico consumidor y de obtener
asi, un aprovechamiento indebido en base a una Denominacidn de Origen protegida, ----------ssreerremnmeoees

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 inciso
k, 57, 58, 60, 80, 81 inc. d) de la Ley N 1294/98 de Marcas, Articulos 22, 22.2 y 3 del Anexo IC que establece el
ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N* 444/1994, esta Direccidn considera que se han ai:rethadt:r suficientes
argumentos para proceder a la revocacion de la resolucion apelagy, « e e —

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

Art. 1® REVOCAR la Resolucidn N 834 de fecha 30 de diciembre de 2021, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos, en ¢l expediente de oposicion a la solicitud de registro

de marca *PORTO MOURO", Acta N® 35318/2016, clase 33, solicitada DILMA ANTONIA
URUMALCA -- = e O N L

Art. 2° ORDENAR el archive de la solicitud de registro de marca “PORTO MOURO", Acta N*
35318/2016, clase 33, solhicitada DILMA ANTONIA URUNAGA.-- &

Art. 3° MIF[I:IUESE por cédula, --------sser e
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Resolucion N® |

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 685 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MINHA
PRINCESA”, CLASE 28, EXPEDIENTE N* 14974/2010 A NOMBRE DE WANG HSIAO HUA.

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de WANG HSIAD
HUA. en contra de la Resolucidn N° 685 de fecha 15 de julio de 2011, dictada por la Direccidn de Marcas,

b A e e 2 e S e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2011 se presenta el representante convencional de WANG HSIAD HUA.
e interpone Recurso de A.pelacmrl en contra de la Resolucion N" 685 de fecha 15 de julio de 2011, dictada ]:mr
la DirecciOn de ManCas. ------w--- oo rm e oo o e

Que, en fecha 15 de seplmmbrc de 2011 fue dictada la pm'.':ldencm quu: concedid el recurso
R

Que, en fecha 12 de febrero de 2024, el representante convencional de WANG HSIAD HUA expreso
agravios, Que, esta Direccion tiene por presentado la expresidn de agravios v llama autos para resolver en
fecha 19 de febrero de 202 - mn s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %) Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca PRINCESA,
registrada con el nimero 312248 en fecha 26 de junio de 2008 a favor de WU WEN [UNG.; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear nesgo de confusién entre los consumidores; ademas la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo qrue de conformidad al articulo 6° de la Lfy N® 1294/98 de
Marcas, no ha Jugar a Jo soliciaae, ¥ =~ e e s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WANG HSIAO HUA y marifiesta: §.) A la fecha
resaltamos que la base de antecedente por la cual se rechazd la marca se encuentra vencida PRINCESA,
Registro N® 312248, clase 28 a favor de WU WEN JUNG../.. Por lo tanto, ruego a la Sefiora Directora,
disp'ﬁ'ﬂgﬂ' de inmediato revocar la resalucidn de la Direccidn de Marcas y prr:rsegt.r.rr con los trdmites de la

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

Que, en pnimer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segin la base de datos de la DINAPIL, el Registro N* 312248 de la marca “PRINCESA”
a nombre de WU WEN JUNG, vencié el 26 de junio de 2018, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *{...) Podra .':P-Hﬁ'!ﬁbq{a
renovacian dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento {...)" :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 685 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINHA
PRINCESA®, CLASE 28, EXPEDIENTE N* 14974/2010 A NOMBRE DE WANG HSIAQ HUA. -==rssmsmemsmsmmmnmrees

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "MINHA PRINCESA”, solicitada por WANG HSIAD HUA. - emmmmmme e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 685 de fecha 15 de julio de 2011 dictada por la Direccién
e Maicag—-—-————————r——— e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MINHA PRINCESA®, clase 28, Expediente N® 14974/2010, solicitada a nombre de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI®, CLASE 03, EXPEDIENTE N* ﬂ?ﬁﬂﬂﬂﬂ SOLICITADA PDR
MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de FERRARI
5.PA. en contra de la Resolucion N* 56 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada pnr la Direccidn de Asuntos
Maﬂ:aﬂgg]_]ﬂg]ugug T e L o e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de FERRARI S.PA. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 56 de fecha 15 de febrero de 2023, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcanios Litigiosos, -------------cemmrres s s

Que, en fecha 26 de mayo de 2023 fueron dictadas sendas providencias que concedieron los recursos
jnl’_E["p-UES.‘[ﬂ'S_------------------------------------r------nr------n---... B D 0 0 0 B 5 B e e

Que, en fecha 08 de septiembre de 2023, la representante convencional de FERRARI 5.PA. expresd
agravios; en fecha 22 de marzo de 2024 fue acusada la rebeldia del representante convencional del
solicitante por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido
el derecho que dejé de usar y se llamé autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024, -------seeereensmnnnnaen.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ..} Se promueva oposicion contra la solicitud de
registro de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRAR! solicitada para la clase 03, en base a la marca
extranfera FERRARI, clase 03, por lo que cabe determinar si las denominaciones son o no confundibles.../..
En efecto se observa entre las denominaciones INTENSE BY SCUDERIA FERRARI (solicitada) v FERRARI!
(oponente), st bien es cierto que las marcas poseen elementos similares, el mismo, no es factor suficiente
para que la solicitud no pueda coexistir en el mercado, difieren en conjunto disimil, en los planos visual ,
gramatical y conceptual, y fa diferencia se tornan mds aiin en la parte auditiva.../.. Basta pronunciar ambas
marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas, alejando asf la posibilidad de
confusion.../.. Haciendo comparacion de las mismas se puede determinar que no contienen similitudes
grificas tornindose extremadamente disimiles e inconfundibles ante el pablico consumidor ../.. Ambas
denominacienes podrin coexistir pacificamente en el mercado../.. Es criterio de esta Direccidn que la
opasicidn presertada debe ser declarada IMprocedente. -« e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, FERRARI S.PA. y manifiesta: %..) Debe ser
especialmente considerado que esta oposicidn fue tramitada en rebeldia por medio de la providencia de
fecha 23 de Septiembre de 2022, pues, pese a que el peticionante fue debidamente notificado de la
opasicidn presentada en contra de la solicitud de registro de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRARI, en
Ia clase 3, no fa contesta../.. Al ser ordenada la apertura de periodo probatorio, el peticionante no arrimda
prueba alguna, al contrario de mi mandante../.. La presente oposicidn no solo fue deducida en base a la
marca FERRARI registrada en clase 3, sino también fueron invocadas fas marcas FERRARI Y ETIQUETA |
registraca en las clases 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 37 y 41 y FERRARI Y DISENO DE CABALLO RAMPANTE ,
registraca en las clases 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 37 y 41, todas las cuales forman parte de la familia de marcas
de propiedad de mi mandante con el elemento FERRARI, el cual es también parte principal de su bre
comercial, vocablo incluido en la marca pedida _./.. También fue invecada la marca SCUDERIA FERRA
ETIQUETA , registrada a faver de mi mandante en el extranjero en las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI®, CLASE 03, EXPEDIENTE N" 09632/2022, SOLICITADA POR
MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA

otras, marca que contiene dos de los tres elementos de la marca pedida, asi como la marca FERRARI Y
ETIQUETA, registrada también en el extranjero en numerosas clases..../... SCUDERIA FERRAR! es la division
deportiva (Gestione Sportiva) de automdviles Ferrari encargada de las competiciones de Férmula . Ferrari
es considerado uno de los cuatro grandes equipos de Formula 1. Es el equipo activo mds antiguo del
campeonato, v es el que ha conseguido mds wictorias. Ha contado con muchos de los pilotos mds
destacados de la historia de la Férmula 1 come Michael Schumacher, Niki Lauda, Juan Manuel Fangio, Alain
Prost. wlves LOS eventos de i:.-'mnd Prix de Hﬁnnw'a I tienen un perﬁﬂ' muy elevado en todo el mundo y gran

fugar a duda.i directamente evoca el recuerdo de mi mandante, de sus marcas y de su divisidn deportiva, su
equipo de Fdrmula 1, sobre todo considerando el hecho de que la palabra italiana SCUDERIA es traducida al
espariol como “Conjunto de automoviles de un mismo equipo de carreras../.. Pues si existen extremadas
similitudes grdficas entre las marcas en conflicto va que la simple adicién de la palabra INTENSE no
constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirias de las marcas de mi
mandante_./.. Tal como ya se mmc.l'ﬂnam. !a pafabm INTENSE no es .:'ueﬂrr'ﬂnada por mi mandante, pues

palabras SCUDERIA y FERRARL En segundo lugar, el hecho de que existan otras dos marcas que ostenten la
palabra FERRARI dentro de su denominacion no significa que la coexistencia sea pacifica../. No caben
dudas de que el solicitante solicitd el registro de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRAR! con total mala
fe, pues a pesar de tener innumerables opciones para ser creativo y oniginal, eligid imitar, en forma parcial o
total../.. Pues resulta evidente que, al ser la solicitud de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRARI, una
burda imitacidn y una reproduccidn parcial de las marcas FERRARI Y ETIQUETA y SCUDERIA FERRARI'Y
ETIQUETA, aquella carece de los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra ley para el
registro de marcas nuevas.../.. El Inferior no consideré que las marcas en conflicto cubren una misma clase,
va que la solicitud de registro de la marca INTENSE BY SCUDERIA FERRARI pretende amparar productos de
fa clase 3, misma clase en donde las marcas FERRARI Y ETIQUETA ya se encuentran registradas en nuestro
pais y misma clase en donde las marcas FERRAR! Y ETIQUETA y SCUDERIA FERRARI Y ETIQUETA se
encuentran registradas en el extranjero.../.. Ruego la Sefiora Directora General dicte resolucién revocando
en todas sus partes Iz Resofucion N* $6/2023 —=-rresserssssosrrensrsss s e s s erresme s e en e e o

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcano, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la dptica de los eventuales
consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ontogrifico, fonético v conceptual, entre la
solicitante “INTENSE BY SCUDERIA FERRARI® v la marca oponente FERRARI® registrada 9, 12, 14, 16, 18, 24,
25, 35, 77 y 41, FERRARI Y DISENO DE CABALLO RAMPANTE, registrada en las clases 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28,
35, 37 v 41 y SCUDERIA FERRARI Y ETIQUETA, registrada en el extranjero en las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25,
28, 15, se evidencia que la parte prnncipal de la denominacion de la marca oponente se encuentra
reproducida en la marca solicitante. En ese sentido, tenemos que “INTENSE BY SCUDERIA FERRARI" es
idéntica a la marca registrada "FERRARI", tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ---«--cceeeeeee

EEERARI- FERRARI Y DISENO DE CABALLO RAMPANTE-
(marca oponente)

INTENSE BY SCUDERIA FERRARI (marca solicitada)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 09632/2022, SOLICITADA POR
MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA. =-rrmmmsse s em i e e e

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 confusidn en el piblico consumidor, A ello se
suma el hecho de que la marca solicitada no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad.----

Que, ahondando atin més en el analisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Médica, en su
l:lbra “Derecho Paraguayu de Marcas”®, {I!C'l'_ ‘L.-Js Hlamadas marcas n-nrcrnas J w_ﬁgﬁ:ﬂdmn
_ : . a] : ; ! dlidad) v con
ﬂespfc'm a prﬂdurtm 0 Servicios no pmmg.ldns p-::r su mgnrm yeoon Fm: cuales no haya refac-mn {excepcidn
ajpnnﬁpmdflfjpe{ﬂj}d;dj o e e B o b B il 0 A e i et e i e

Quee, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del cardcter de notoria, gf critero gue se aplica en el cotejo es feuroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del piblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir,
Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter
de notoria.' Por lo tanto, es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la
denominacion pretendida por el solicitante la asociard con la marca propiedad de la oponente,----------------

Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirian una posible coexistencia. Respecto a la confusion entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusidn puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad Afinidad; Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcidn o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusion - Confusidn entre productos ¥ servicios: Un servicio de reparacidn de
televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusidn si las marcas de ambos
son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados,

bastari que exista esg intima relacion v que [as marcas
sean confundibles para que no puedan coexistir.. se declararon confundibles las marcas "Vesubio®, de la

clase 30, y "El Vesubio®, de la clase 42, "va que tante una como la otra cubren productos alimenticios de
probable Expend-"u en ¢l mismo tipo de negocio y de ficil asociacion para quen es un clhiente
desprevenido™ El subrayado es nuestro. De ello se colige que la oponente cuenta con registro concedido
tanto en su pais de origen como en el nuestro y en varios paises, por lo que las marcas en pugna no podran
coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo, careciendo
de un elemento figurativo que pueda llegar a marcar alguna diferenciacion.-----«ese e

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N® 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al yso exclusive de la misma y & ejercer ante los drganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que mm%nmdan contra qr_r:e‘n lesione sus demfhus Asamn‘mﬂ
concede el derecho ; : ; f
WEW entre .Ilﬂi pmducms o servicios rua!esquwm s03
figuren, siempre que tengan refacidn entre ellos.” Para el registro marcario lo determin

r

' DERECHO PARAGUAYD DE MARCAS® — Carmeho Mbdica, Arsndurs Edit, 2007 - Pag. 193
D*DERECHO DE MARCAS™ = jorge Otamendi, 5 Ed., CARA, Abstledo Pesral, 2017
g1 R TR

" DERECHC T MARCAS™ - forge Otamendi. % Ed.. CANA, Kbeledo Permot, 3017
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Resolucion N° j i

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 56 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "INTENSE BY SCUDERIA FEERARI' CLASE 03, EKPEDIEHI'E N° 09632/2022, SOLICITADA POR
MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA, —<-c-emem e e s s s e

quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion siempre que se
pueda inducir a confusion o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------------r-oeeeev

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion indirecta en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI® en la misma
clase 03, En tal sentido, el comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas no solo
presentan similitud ortogrifica y fonética, sino que podrian ser comercializadas en los mismos lugares, Es
decir, quien vea la marca solicitada "INTENSE BY SCUDERIA FERRARI®, autométicamente la asociard con la
marca registrada “FERRARI- FERRARI Y DISENO DE CABALLO RAMPANTE- SCUDERIA FERRARI",
haciendo que el publico consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la
misma empresa, va sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en si. En tal sentido, el Dr.
Martinez Medrano se refiere a la confusion indirecta, diciendo: “lgualmente existe confusion cuando el
consumidor puede distinguir las marcas entre si, pem creo gue la segunda marca penenece a la misma
empresa que la primera (confusion INdIrecta ), ™ ===« e s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
resolucién recurrida emitida por la Direccion de Asuntos Marcarios Liigios0s. «---—---s-srmssssmmmsrsimmnanns

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 56 de fecha 15 de febrero de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIEI0s0s. ---seces s s s e

Art. 29 ORDENAR el archivo de Ja solicitud de registro de la marca "INTENSE BY SCUDERIA
FERRARI", clase 03, Expediente. N® 09632/2022, solicitada a nombre de MOHAMAD
ARDUL BRINA DABATA: roomeermamesssirssimmmssmstosdans csaasstusiimamesr s erssessbssttsnsmnst

Art. 3¢ NOTIFIQUESE L S z--:: ......... =
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Resolucion H'D_E_ r o

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*FARMAONLINE", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® 97435/2022, SOLICITADO POR METAFAR 5.A.

Asuncion, 9 JUN fued

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de METAFAR S.A.
contra la Resolucian N* 239 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y;----------------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de METAFAR S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 239 de fecha 19 de enero de 2024, dictada pr:—r la
DHPRCCIHON T8 ATCAS, - - mmmm o m e el

Que, en fecha 03 de setiembre de 2024 fue dictada la pmwdenc:a que concedid el recurso de
apelal:mn TN —rrrr—r e ————— - ML

Que, en fecha 27 de q.eptwmhn.- e 124, el representante convencional de METAFAR 5.A -_-xpresﬁ
agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----------ommeeereees

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicidn: Art. 2 Inc. e} ._los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alfgum con refacion a los servicios quf' desed pmreg#n En consecuencia no ha lugar a lo
soficitado {...)"- edeaseesEEEEEEEEEEIESEEEEESEEESEESETEsETeTErEsTes e i e i A

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(.) En efecto la marca
“FARMAONLINE", es legitima creacion de mi representada que tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha
marca en diferentes paises y como se podrd apreciar y contrariamente a lo afirmado por ia resolucidn del
inferior, se trata de una solicitud de registro destinada a proteger también en PARAGUAY los derechos
obtenidos sobre la misma, citados de conformidad al Art. 6 bis del convenio de Paris.../.. la denominacién
"FARMAONLINE" no es una designacion descriptiva ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo gue
sea EL NOMBRE o DESIGNACION del producto o servicio de que se trate.- Es mis gue obvio gue no existe
en ningdn lugar del mundo servicios de la clase 38 cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como
denominacion natural y necesaria, razén por la cual no puede ser considerada como designacion
dg;tﬁpﬂpaf__)"_--------------------------...--.....-...--....----...-.....__..._......__..........__....u.........................

Que, -u:n-rrespnnde 4 esta Id_EPE"I'II'.:lE"I'IC'H administrativa resolver sobre la pmﬂndurma o no del recurso
lﬂtErPlJEE-TU rEEmEry - e o o o e R e R e e S E R RS A EEEEEEEEE

Que, tal coma lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294798, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidn marcana, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, ta
derecho & constituir Ima Mmarca; - sr——rrsrss st sansasmeas fidacasnssnsannass
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE®, CLASE 38, EXPEDIENTE N" 974352022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. «=--ccenmeesemeenes

Que, en primer lugar, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en
la clase 38 del Clasificador Internacional de Niza: * (...} COMUNICACION POR TERMINALES INFORMATICOS
Y TRANSMISION DE DATOS SOBRE PRODUCTOS (PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEDICINALES,
MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE
PERFUMERIA Y BELLEZA) POR VIA DIGITAL, INTERNET; TRANSMISION DE INFORMACION, INCLUIDA
LA INFORMACION CONTENIDA EN PAGINAS WEB, PROGRAMAS INFORMATICOS Y TODO TIPO DE
DATOS; TRANSMISION Y TELEDIFUSION DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE
COSMETICA ¥ TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA; SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE
POSIBLES COMPRADORES Y VENDEDORES DE LOS PRODUCTOS PREVIAMENTE CITADOS (...)". En ese
mntexm, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *FARMAONLINE” resulta genérica

o descriptiva respecto a los servicios que pretende amparar, resulta necesario analizar si dicha
denominacion constituye la designacidn usual de los servicios |:|1.u.= solicita o se refiere a caracteristicas
propias de l0s Senicios que 5e desea AMPATar, ----sr==r=srmrrs e e S s s e

Que, la denominacién propuesta *FARMAONLINE® se encuentra compuesta por la union de los
términos “FARMA® y "ONLINE", ambos de uso comun y de conocimiento generalizado por el consumidaor
promedio. Por una parte, "FARMA"™ constituye un elemento radical de ongen griego, que significa
“medicamenta”, ¥ que se encuentra en nUMerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea,
farmacéutico, entre otros. Jgualmente, “ONLINE™ es una palabra de ongen inglés cuyo significado es sen
lineas y que, en el ambito de la informatica alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de
redes digitales. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominacion
"FARMAONLINE" es una combinacion de términos que estan directamente vinculados con la naturaleza,
caracteristicas v finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestién no retne los
requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcana, ya que no posee capacidad suficiente para
individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, oo puede considerarse

L signo evocative ni sugestivo, £ino uno claramente descrptivg y carente de fuerza distintiva,----------------

Que, ahondando ain més en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el piblico en general, o por aquelias personas que
se desenvuelven en clertos dmbitos mds restringidos, segun sea el caricter mis o menos técnico de la
misma, como el nombre o designacién de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay mis de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serdn irregistrables” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de
cudl es el producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o caracteristicas, A veces, mis que una
idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria engafiosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia esti en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se
describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacion algin elemento que fa hard, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa ne se quita del dominio piblico ni a palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo g1 se refistrase una
degignacidn descriptiva.. ' ——————————————————————gf"———

“hiaps: gl sl ml Em
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FARMAONLINE", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 974352022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -=--s-ssseessasasaas

Que, también resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y
Carlos Alberto Mddica, quienes sefialan: (..} En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signoe de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrd
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)7" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionamos: joudl seria fa capacidad distintiva de [a
presente marca solicitada para su registro?. mas atin teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un respo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales Para 5U FegiSiro COMO MANCA, -~~~ === = st st e e rr e Se s rr S T m TR T E e a S E e ed e mwa e

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

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

Art 12 CONFIRMAR la Resolucidon N®* 239 de fecha 19 de enero de 2024 dictada Pnr la
DHreccion de MarCas., --------r-=srmesmrrm s e e

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAONLINE®, Clase

Art, 30

Y Baweren de Wodiee, G.F v Madbea, CA (200 Oyoricidn a lo sedadiud de Regiriro, Wowwa) de Derechoxy feielecimrles. (27 Ed p 1480 Edviorial La Lev
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1916 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 97437/2022, SOLICITADO POR METAFAR S. A, --+=-vrerrmmemsans

Asuncién, 3§ !

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de METAFAR S.A.
contra la Resolucion N*® 1916 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de METAFAR S.A. e
interpone recurso de apelacidn contra la Resolucidn N* 1916 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada pnr
Ia Direccldn de Marcas. ~————r—rmre e —————— e

Que, en fecha 03 de setiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedia el recurso de
apﬂja:]ﬁ,n |r|.tE[]]|.|.'E'5t'D = e e e e e m e e e mme e eEreeEraTTesEETETESrTESSEETTEEEErTSSsEeTISEEETTISEETEEEE

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, el representante convencional de METAFAR S.A. r-_-x]::n.-r.n
agravios; y esta Direccién llamé autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.—---—-—-------—- -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnida considera ..) Que, habiéndose realizado el examen de registrabulidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la sigurente
prohibicién: Art. 2 Inc. ¢) ..Jos que consistan enteramente en un signo que sea ef nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, 0 que pueda servir en e comercie para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacidn se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger,. En consecuencia no ha lugar a lo
RN . 35 ottt e i it it e o e o e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Que, mi representada la firma
METAFAR S.A.. es legitima propietana de lamarca “FARMAONLINE" en las clases 09, 385, 34, 39, 42 y 44 con
registros concedidos en distintos paises../..En efecto la marca "FARMAONLINE", es legitima creacién de mi
representada gue tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha marca en diferentes paises y comao se podrd
apreciar y contranamente a lo afirmado por la resolucion del inferior, se trata de una solicitud de registro
destinada a proteger también en PARAGUAY los derechos obtenidos sobre fa misma, citados de
confermidad al Art. 6 bis del convenio de Panms./.. la denominaciin "FARMAONLINE® no es una
designacidn descriptiva va que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE o
DESIGNACION del producto o servicio de que se trate.- Es mds que obvio que no existe en ninguin lugar del
mundo servicios de la clase 36 cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como denominacidn
natural y necesaria, razén por fa cual no puede ser considerada como designacion descriptiva(._ )™=~

Que, mm*spnnd.e a esta dependencia administrativa resolver sobre la prm:edem:la o no del recurso
interpuesto, - e e S i s b e S e S e

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

[
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1916 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*FARMAONLINE", CLASE 36, EXPEDIENTE N® 97437/2022, SOLICITADO POR METAFAR 5.A.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derschio a constnzin U TP~ s e e e e e e

Que, en primer lugar, la marca solicitante pretende obtener la siguente cobertura, comprendida en
la glage 36 del Clasificador Internacional de Niza:“ (... ) SERVICIOS DE COBROS: SERVICIOS DE PAGO Y DE
TRANSACCIONES FINANCIERAS, POR EJEMPLOY; LAS OPERACIONES DE CAMBIO, LA TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE FONDOS, EL PROCESAMIENTO DE PAGOS POR TARJETA DE CREDITO Y DE DEBITO
RELACIONADOS  PRINCIPALMENTE  SOBRE  PRODUCTOS FARMACEUTICQS, MEDICINALES,
MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE
PERFUMERIA Y BELLEZA{..)". En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de
marca “FARMAONLINE" resulta genérica o descriptiva respecto a los servicios que pretende amparar,
resulta necesario analizar si dicha denominacidén constituye la designacién usual de los servicios que
solicita o se refiere a caracteristicas propias de los servicios que se desea amparar. «-«--c-coeec .

Que, la denominacién propuesta “FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la unién de los
términos “FARMA® y “ONLINE®, ambos de uso comin y de conocimiento generalizado por el consumidaor
promedio. Por una parte, “FARMA™ constituye un elemento radical de origen griego, que significa
“medicamento”, y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea,
farmacéutico, entre otros. Igualmente, “ONLINE™ es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en
lineas y que, en el ambito de la informatica alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de
redes digitales. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominacién
“FARMAONLINE" es una combinacion de términos que estan directamente vinculados con la naturaleza,
caracteristicas v finalidad de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestidn no redne los
requisitos de distintividad exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para
individualizar sus servicios frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, go puede considerarse

U0 signo evocativo ni sugestivo, sino uno claramente descriptiva y carente de fuerza distintiva.---------------

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: “Toeda palabra que se entienda y reconozea por el piblico en general, o por aguellas personas que
se desenvuelven en ciertos dmbitos mds restringidos, segin sea el cardcter mds o menas técnico de la
misma, como el nombre o designacidn de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay mds de
una palabra para designar lo mismo, Todas ellas serin irregistrables” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una fdea de
cudl es ef producto o servicio én cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una
idea, se trata de una certeza, y esto es lagico puesta que, de o contrario, la marca seria engariosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcélera. La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se
dfsc'n'be. La evocativa siempre tendrd en su conformacian algan elemento que la hard, en menor o mayor

deugmrudndﬂs-:npnva
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1916 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE®, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 97437/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A, -----cceemmecaccanns

Que, también resulta pertinente citar la opinidn de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Madica, quienes sefialan: ..} En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues fos mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hibiles para distinguir producte o servicio alguno de
otros {...)7" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: joudl seria la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mis adn teniendo en cuenta que la denominacidn pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no EUmplE con uno de los requml_ns
fundamentales para su registro como marca.-

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N® 1916 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada pnr la
Direccién de Marcas. - e e e e “an

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAOMNLINE®, Clase
36, Expediente N® 97437/2022, solicitada a n R

A3 NOTIFIQUESE.---—smsomsssessmsmscmrecccanes

! Barwien e Madire GOF v Madica, CA (2020 Opasiviin a & ralicimd oe Begiorn. Maneal de Oervobon Tatefeciuales (77 Ed, p 1480, Edivanad La Lee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1917 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 97440/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -------s-smceeas as

AsUuncion, 3 r

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de METAFAR S.A
contra la Resolucion N® 1917 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, yj--------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de METAFAR SA. ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N® 1917 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por
|a D]TE’-T{-!IfI-I!'I dE Marcas T EE N R N N R N N TN N R R T TR N R R TN E R R N R RN N EETY TR R RN N N R M= M A = R m R =

Que, en fecha 03 de setiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apeiaflﬁl,n |nTErPL]E5[n -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, el representante convencional de METAFAR S.A. ex]::resu
agravios; y esta Direccidn llamd autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida 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 gue no pueden constituir marcas: La marca se encuenira incursa en la siguiente
prohibicion: Art. 2 Inc. e} .Jos que consistan enteramente en un signo que sea ¢l nombre genérico o
designacidn del producto o servicio de que se trate, 0 que pueda servir en el comercie para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los servicios que desea pmtegfr En consecuencia no ha lugar a lo
L o

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: () Que, mi representada la firma
METAFAR S.A., es legitima propietaria de lamarca "FARMAONLINE" en las clases 09, 35, 36, 38, 39, 42 y 44
can registros concedidos en distintos paises../.En efecto la marca "FARMAONLINET, es legitima creacion
de mi representada que tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha marca en diferentes pafses y como se
podrd apreciar v contraniamente a lo afirmade por la resolucion del inferior, se trata de una solicitud de
registro destinada a proteger también en PARAGUAY los derechos obtenidos sobre la misma, citados de
conformidad al Art. & bis del convenio de Pans../. la denominacion “FARMAONLINE™ no es una
designacién descriptiva ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE o
DESIGNACION del producto o servicio de que se trate.- Es mas que obvio que no existe en ningun lugar del
mundo servicios de fa clase 44 cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como denominacidn
natural y necesaria, razén por la cual no puede ser considerada como designacion
ESCIPHIVER( ., ) = s e L f e s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
]nte’r‘pueﬂtnl e i e e 0 0 0 L 0 0 0 0 O 0 A S 0

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de congidh
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1917 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FARMAONLINE", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 97440/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. ---ssessmessnnnaen

del registro marcario se encuentran para precaute]ar otros derechos o intereses, tan validos como el
dE‘T-thD a {'Dns,t'in[iruni T T . = e e e B L B B T T T TS TS Tr e r s s rsmm e s e ee

En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FARMAONLINE®
resulta genérica o descriptiva respecto a los servicios que pretende amparar, resulta necesario analizar si
dicha denominacidn constituye la designacién usual de los servicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los servicios que se desea AMPATAT, --------—-ssmses sttt e

Que, la denominacidn propuesta “FARMAONLINE" se encuentra compuesta por la union de los
términos “FARMA™ v "ONLINE", ambos de uso comin y de conocimiento generalizado por el consumidor
promedio. Por una parte, “FARMA™ constituye un elemento radical de origen griego, que significa
“medicamento”, y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea,
farmacéutico, entre otros. jgualmente, "ONLINE™ es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en
lineas y que, en el ambito de la mformatica alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de
I'Edl!'ﬁ-d]gltﬂ.li's S S S S

Que, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la clase 44 del
Clasificador Internacional de Niza:%..) SERVICIOS DE TELEMEDICINA; PREPARACION DE RECETAS
MEDICAS EN FARMACIAS, ASESCORAMIENTO EN MATERIA DE FARMACIAS: SUMINISTRO DE
INFORMACION RELACIONADA CON LA MEDICINA; COSMETICA. FARMACEUTICOS, PERFUMERIA Y
BELLEZA(...)". Que, la “telemedicina”, mencionada entre los servicios de la marca en tramite de registro, se
refiere a la aphcacion de tecnologias (como videollamadas, plataformas en linea y dispositivos conectados a
internet) para facilitar consultas o visitas médicas entre pacientes y profesionales de la salud. De ello se
colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominacién “FARMAONLINE" es una
combinacion de términos que estin directamente vinculados con la naturaleza, caracteristicas y finalidad
de los servicios solicitados. En consecuencia, la marca en cuestidn no redne los requisitos de distintividad
exigidos por la normativa marcaria, va que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios

frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, go puede considerarse un Signo evocativo o
sugestiva, sino uno claramente descriptive y carente de fuerza distintiva,-------oesseoooses s aene

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: “Toda palabra que se entienda y reconozea por el piblico en general, o por aquellas personas que
se desemvuelven en ciertos ambitos mds restringidos, segin sea el cardcter mis o menos técnico de la
misma. como ef nombre o designacidn de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay mds de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serdn irregistrables” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de
cudl es el producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o caracteristicas, A veces, mis gue una
idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria engafiosa, El signo
descriptive también designa estas mismas caracterfsticas, funciones, destino, orgen, calidad, componentes,
etcdtera, La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para a que se
describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacidn algtin elemento que fa hard, en
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio pabiliea i a j?mb que

Gipa . trmiopas deetl e nen T B
_l|.|:|. el ineceom Je onling.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1917 DE FECHA 07 DE NOVIEMEBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"FARMAONLINE", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 97440/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A, «---creresesraanns

se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios, No sucede lo mismo si se registrase una
AESIgNACION QESCTIPHVA., "+ r--rrememmmrrerrs e rs s e sn st s s s era st h e saas s e aass s a e s an s s smm s s e e

Que, también resulta pertinente citar la apinidn de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Médica, quienes sefialan: ...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de Jo contranio no podri
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues fos mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)°" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: joudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas ain teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesana, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales Para su registro COMO MANCA. -—~=r=-r-rr=srrorrr s s s s s s wmwas s e e sn m s ans arasan s asans

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conclusidn de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/95,

por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurmida, - s
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYVE:

Art. 12 CONFIRMAR |a Resolucidn N° 1917 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada pr.rr la
Direceiom de Marcas, -« memnnan

Art. 2% ORDEMAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“FARMAONLINE®, Clase
44, Expediente N2 97440/2022, solicitada a nombre de e e

! Marei de Mddiea, G £ _I'-“l'.:d'l'u]. O f N Clpagivion @ i salicinnd d¢ Regauren, Maaual o avvchon Intelvetsalios, (778 p (45 Ediovial La Ley
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Resolucién N® “ ,“‘; .
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1921 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA

POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 97444/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. -------osseeees ---

Asuncidn, ][] Jul £U4d

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de METAFAR S.A.
contra la Resolucion N* 1921 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y;--------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de METAFAR S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 1921 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por
la Direcchin de MAICES. === e e S e e

Que, en fecha 03 de setiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelamﬂn’nn:rpug—qtﬂ T i L L

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, el representante convencional de METAFAR S.A. Expresﬁ
agravios; y esta Direccidn llamé autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.--------—----- --ee-

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera *..) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la sigufente
prohibicion: Art. 2 Inc. e) _los que consistan enleramente en un signo que sed el nombre genérico o
designacidn del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir aleuna caracteristica del producto o servicio, La denominacian se considera descriptiva y sin
distintividad :r}gum con relacion a los servicios que desea proteger,. En consecuencia no ha .fngu.ra lar
S‘ﬂh&!ﬁdﬂ'f e L L B B 1 7 e e e e e - R R

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(._) Que, mi representada la firma
METAFAR 5.A., es legitima propietaria de lamarca "FARMAONLINE™ en las clases 09, 35, 36, 38, 39, 42 y 44
con registros concedidos en distintos paises../..En efecto [a marca "FARMAONLINE", es Jegitima creacidn
de mi representada que tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha marca en diferentes paises y como se
podri apreciar v contrariamente a lo afirmado por la resofucion del inferior, se trata de una solicitud de
registro destinada a proteger también en PARAGUAY los derechos obtenidos sobre la misma, citados de
conformidad al Art. é bis del convenio de Paris./.. la denominacién “FARMAONLINE™ no es una
designacion descriptiva ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE o
DESIGNACION del producto o servicio de que se trate.- Es mis que obvio que no existe en ningun lugar del
mundo servicios de la elase 42 cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como denominacion
natural y necesaria, razn por fa cual no puede ser considerada como designacion descriptival.., )% ---===---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpufst,u_ A R R i e e RS S S A A EEESSEEEEIEIEE T TR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1921 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*FARMAONLINE", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 97444/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. ---------n-msmnees

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
dn.rnchﬂ3cnns_timi_runamircal__.-..__._-.._-..-.__-..--a.-...._..-....-.....“a-.....“-......“--..------....-----r--un---u-u-rnr--r-r--

En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FARMAONLINE"
resulta genérica o descriptiva respecto a los servicios que pretende amparar, resulta necesano analizar 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. ---------=r===r=-ssssrmroro e

Que, la denominacidn propuesta “FARMAONLINE® se encuentra compuesta por la unidn de los
términos “FARMA" y “ONLINE", ambos de uso comiin y de conocimiento generalizado por el consumidaor
promedio. Por una parte, “FARMA™ constituye un elemento radical de ongen griego, que significa
“medicamento”, ¥y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea,
farmacéutico, entre otros, lgualmente, "ONLINE™ es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en
linea y que, en el ambito de la informatica alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de
redes d_i_gj_‘[a[[vg_ e i e L L1 R e S e B

Que, en ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la
clage 42 del Clasificador Internacional de Niza:¥..) SERVICIOS DE DESARROLLO DE PLATAFORMAS
INFORMATICAS, PLATAFORMA COMO SERVICIO [PAAS], SOFTWARE COMO SERVICIO [SAAS], PARA
SER UTILIZADOS EN PAGINAS WEB O SITIOS EN INTERNET O PARA SU POSTERIOR TRANSMISION POR
DISTINTAS REDES, PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEIDNCAMENTOS, SANITARIONS,
PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA)(..)". De ello
se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la denominacion “FARMAONLINE® es una
combinacion de términos que estin directamente vinculados con la naturaleza, caracteristicas y finalidad
de los servicios solicitados, En consecuencia, la marca en cuestion no redine los requisitos de distintividad
exigidos por la normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios
frente a los de otros oferentes en el mercado. Por tanto, go puede considerarse Un Signo evocative o
Sugestive sino uno claramente descriptivg y carente de fuerza distintiva.--s--=ss=sssrsmmermsnrmsnerose oo e eeeae

Que, ahondando ain méas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS
expane: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el piiblico en general, o por aquelias personas que
se desenvuelven en ciertos ambitos mas restringidos, segiin sea el cardcter mds o menos técnica de la
misma, como el nombre o designacion de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay mds de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serdn irregistrables.” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y Jos descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de
cudl es el producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una
idea, se trata de una certeza, y esto es lgico puesto que, de lo contrario, la marca serfa engariosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia esti en que la designacion descriptiva es la necesana o usual para aquello que se
describe, La evocativa siempre tendrd en su conformacion algiin elemento que la hard, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio publico W @ l.i'l:IlE‘
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede o mismd si se registra
designaciin descriplivg... "= ettt s e e ]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1921 DE FECHA 07 DE NOVIEMERE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE®, CLASE 42, EXPEDIENTE N* 97444/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. «------eesnmemenaee

Que, también resulta pertinente citar la opinidn de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Médica, quienes sefialan: ...} En cuanto al principio de distintividad, fa marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrd
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros {..)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeudl serfa fa capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas adn teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el arigen o la calidad de los servicios ofrecidos, En
consecuencia. al carecer de la distintividad necesana, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
Fundamentales Para $U FE@IStrO COMID MBITA=-====sssssarrssmssssssssamassssmassesamsnsessmsassmtsssssns sans meessssnsan

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

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucidon N® 1921 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la
D R I i TRl ST IIE, it oo e it e e i i s s i i

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “FARMAONLINE®, Clase

Art. 30

MUELL Y
Mrescian Nacma! dn |
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Resolucion ') 5 /()

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1922 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 97447/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A_ -----ressermeeneees

Asuncion, 4 1 U4 Fii7h

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de METAFAR S.A.
contra la Resolucién N® 1922 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y;--------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de METAFAR S.A ¢
interpone recurso de apel.acmn conira la Resolucidn N° 1922 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada pm’
la Direccion de Marcas, -- g et

Que, en fecha 03 de setiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
apﬁ!aflﬂn |nterpu|:5tnl ...........................................................................................................

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, el representante convencional de METAFAR S.A. EKPTE'SCI-
agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-- -t

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurnda considera ...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera gue la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Mareas, gue dispone gue no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicion: Art. 2 Inc. e) _los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacién del preducto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se considera descriptiva y sin
dhistintividad alguna con relacidn a los productos que desea proteger,. En consecuencia no ha lugar a lo
L 1= T /o (T T

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Que, mi representada la firma
METAFAR S.A, es legitima propietana de lamarca "FARMAONLINE" en las clases 09, 35, 36, 38, 39, 42 y 44
con registros concedidos en distintos paises_./_En efecto la marca FARMAONLINE”, es legitima creacion
de mi representada que tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha marca en diferentes paises y como se
podrd apreciar y contrariamente a lo afirmado por fa resolucion del inferior, se trata de una solicitud de
registro destinada a proteger también en PARAGUAY los derechos obtenidos sobre la misma, citados de
conformidad al Art. 6 bis del convenio de Pans../. la denominacion “FARMAONLINE® no es una
designacion descriptiva ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE o
DESIGNACION del producto o servicio de que se trate.- Es mis que obvio que no existe en ningin lugar del
mundo productos de la clase 09 cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como denominacion
natural y necesaria, razén por la cual no puede ser considerada como  designacion
B 7

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

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 legislacién
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hota de con viabiliglad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1922 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*FARMAOMNLINE®, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 9744772022, SOLICITADO POR METAFAR S.A, --remessesnrenanes

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 8 CONSHINGT U FIRDCHE. ~mn s e i o s e e b e i i i i i

En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FARMAONLINE®
resulta genérica o descriptiva respecto a los productos que pretende amparar, resulta necesario analizar si
dicha denominacion constituye la designacion usual de los pmduﬂﬂs que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los productos que se desea aMpParar, -------s==ssrmrssrrrsssmr s

Que, la denominacion propuesta “FARMAONLINE® se encuentra compuesta por la union de los
términos “FARMA" y “ONLINE", ambos de uso comiin y de conocimiento generalizado por el consumidor
promedio. Por una parte, "FARMA™ constituye un elemento radical de origen griego, que significa
“medicaments”, ¥ gue se encuentra en NUMerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea,
farmacéutico, entre otros. Jgualmente, "ONLINE™ es una palabra de origen inglés cuyo significado es sen
lineas y que, en el ambito de la informética alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de
R U - e Sl A et o A S el S e S et s i e A e S o e

Que, en ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la
clase 09 del Clasificador Internacional de Niza: ..} APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS O DE
INVESTIGACION, TECNOLOGICOS, LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION, PRODUCTOS TECNOLOGICOS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACION,
APARATOS PARA LA TRANSMISION DE INFORMACION RELACIONADOS PRINCIPALMENTE PARA
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE
PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA ¥ BELLEZA (..)" De ello se colige que, a
diferencia de lo expresado por el apelante, la denominacion *FARMAONLINE™ es una combinacion de
términos que estin directamente vinculados con la naturaleza, caracteristicas y finalidad de los productos
solicitados. En consecuencia, la marca en cuestion no reane los requisitos de distintividad exigidos por la
normativa marcaria, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus productos frente a los de

otros oferentes en el mercado. Por tanto, go puede congiderarse un signo evocatvo i sugestivo, 500 Lno
dammente descrjptivo y carente de fuerza distniiva. e e

Que, ahondando ain mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el piiblico en general, o por aquellas personas que
se desenvuelven en ciertos dmbitos mds restringidos, segun sea el cardcter mis o menos técruco de la
misma, como el nombre o designacién de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay mis de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serin irregistrables.” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una finea divisoria tenue entre
los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de
cudl es of producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracterishicas. A veces, mds gue una
idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo contrario, la marca seria engafiosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
erﬂ"rEra J‘.;l d:f'ars-mid usr..i en que J'a d‘es{gnacuﬁn des‘mpﬂ'va es fa necesaria o usual pani defe
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1922 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE", CLASE 09, EXPEDIENTE N°® 97447/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A, --scceeemssassaaes

w

se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios, No sucede lo mismo si se registrase una
LTI BB CTTIEIVIL. et et e e e e e e e B e et s

Que, también resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mddica y
Carlos Alberto Madica, quienes sefialan: ...} En cuanto al principio de distintividad, la marca tlene que
teper la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrd
funcionar como tal. Por ello, se excluye el regisiro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para dishinguir producte o servicio alguno de
otros ()% Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: joudl serfa fa capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, més atn teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les

permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un resgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En

consecuencia, al carecer de la distintividad necesana, la solicitud ne cumple con uno de los requisitos
fundamfntales Pﬂri 5_1' T.EE‘IStm Eﬂmu marca_ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 1922 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada pnr la

Direcciin de Maras. ----------s=srsmmsrsmmmm oo e
Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de "FARMAONLINE", Clase

09, Expediente N 97447/2022, solicitada a nombre de METAFAR S.A_--- rereves
Art. 37 MOTIFIQUESE. - ---+-r-seresssssssnmssiamsmmmsinnsss s pmmmns Wngesaresnssfabucasansnnmssslprrsesne e,

! Barviro de Midder, GUE v Midabea, O (00 Clpasicdds @ e salicimed de Bepisres. Mamun de Oereclor fmiefevisalen (27 Ed @ 148 Edvsonal La Ley
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Resolucitn N‘_O_‘E '_r'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1923 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE®, CLASE 35, EXPEDIENTE N® 97449/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. ----remesasancnsas

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacian interpuesto por el representante convencional de METAFAR S.A.
contra la Resolucidn N® 1923 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de METAFAR S5.A e
interpone recurso de apEEacmn contra la Resolucidn N® 1923 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada pnr
la Direccidn de Marcas, -

Que, en fecha 03 de setiembre de 2024 fue dictada la pmw::lencla que concedié el recurso de
apalaciin INterpuestn, == e e e s ———————

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, el representante convencional de METAFAR S.A. expresd
agravios; y esta Direccidn llamé autos para resolver en fecha 03 de octubre de 2024, ----————---mrmmeemeeee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnida considera 9..) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constitulr marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicidn: Art. 2 Inc. e) .los gue consistan enteramente en un signo gue 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 o servicio, La denominacién se considera descriptiva v sin
distintividad a.fguna can relacidn a los servicios qne desea prmegrn En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado {..)"- .= e . I - ——

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Que, mi representada la firma
METAFAR S.A., es legitima propietana de lamarca “FARMAONLINE” en las clases 09, 35, 36, 38, 39, 42 y 44
can registros concedidos en distintos paises./. En efecto la marca "FARMAONLINE®, es legitima creacidn
de mi representada que tiene REGISTRADA y/o SOLICITADA dicha marca en diferentes paises y como se
podrd apreciar v contrariamente a lo afirmado por la resolucidn del inferior, se trata de una solicitud de
registro destinada a proteger también en PARAGUAY Jos derechos obtenidos sobre la misma, citados de
conformidad al Art. 6 bis del convenio de Paris./. la denominacidn "FARMAONLINE® no es una
designacion descripiiva ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE o
DESIGNACION del producto o servicio de gue se trate.- Es més que obvio gue no existe en ningtin lugar del
mundo servicios de la clase 3% cuyo nombre, contenga la palabra FARMAONLINE como denominacion
natural y necesana, razon por fa cual no puede ser considerada como designacion descriptival... )" === -=.e-e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1nterpue5tﬂl 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 00 A 0

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirvenpara thalinguir
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1923 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FARMAONLINE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97449/2022, SOLICITADO POR METAFAR S.A. --ccoscsamanaaes

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
e Lo e e a4 L e R

En ese contexto, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FARMAONLINE®
resulta generica o descniptiva respecto a los senvicios que pretende amparar, resulta necesario analizar si
dicha denominacién constituye la designacién usual de los servicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los servicios que se desea AmPArar, -—-----—-==r—r=rrm s e

Que, la denominacion propuesta "FARMAONLINE® se encuentra compuesta por la union de los
términos “FARMA® y “"ONLINE", ambos de uso comin y de conocimiento generalizado por el consumidor
promedio. Por una parte, “FARMA" constituye un elemento radical de origen griego, que significa
“medicamento”, y que se encuentra en numerosos términos compuestos, como farmacia, farmacopea,
farmacéutico, entre otros. [gualmente, "ONLINE™ es una palabra de origen inglés cuyo significado es «en
linea» y que, en el ambito de la informatica alude a lo que se encuentra disponible a través de internet o de
redes dlgiTH]L":_ ....................................................................................................................

Que, en ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la siguiente cobertura, comprendida en la
clase 35 del Clasificador Internacional de Niza: %..) REAGRUPAMIENTO DE PRODUCTOS
(PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS, MEINOINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE
PERSONAL, DE COSMETICA Y TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA) EN UN SOLO AMBITO PARA
FACILITAR 5U LIBRE ELECCION Y POSTERIOR COMPRA POR PARTE DEL PUBLICO CONSUMIDOR,
INCLUYENDO SU COMERCIALIZACION ViA ONLINE, VIRTUAL O POR INTERNET: SERVICIOS DE VENTA
EN LINEA MINORISTA Y MAYORISTA DE PRODUCTOS (PRINCIPALMENTE FARMACEUTICOS,
MEDICINALES, MEDICAMENTOS, SANITARIOS, PARA LA HIGIENE PERSONAL, DE COSMETICA ¥
TOCADOR, DE PERFUMERIA Y BELLEZA) SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARKETING, PROMOCION ¥
ADMINISTRACION DE NECGOCIOS SOBRE LOS CITALDOS SERVICIOS, COMPILACION Y SISTEMATIZACION
DE DATOS Y ANUNCIOS PARA SU UTILIZACION EN PAGINAS WEB O SITIOS EN INTERNET O PARA S5U
POSTERIOR TRANSMISION POR DISTINTAS REDES....)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado
por el apelante, la denominacién “FARMAONLINE® es una combinacidn de términos que estan
directamente vinculados con la naturaleza, caracteristicas y finalidad de los servicios solicitados. En
consecuencia, la marca en cuestion no retne los requisitos de distintividad exigidos por la normativa
marcariz, ya que no posee capacidad suficiente para individualizar sus servicios frente a los de otros

oferentes en el mercado, Por tanto, MW&LWE—W@E
claramente descnptiva y carente de fuerza distintiva.---—-—------------- i

Que, ahondando ain més en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expone: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el piblico en general. o por aquellas personas que
se desenvuelven en ciertos ambitos mds restringidos, segiin sea el caricter mis o menos técnico de la
misma, como el nombre o designacian de un producto o servicie, no es marca. No importa si hay mds de
una palabra para designar lo mismo. Todas ellas serdn irregistrables” Respecto a la diferencia entre las
designaciones descriptivas y las evocativas, el Dr. Otamendi escribe: “Existe una linea divisona tenue entre

fos signos evocalivos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan lea de
cudl es el producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o caracteristicas, A vec una
idea, se trata de una certeza, y esto ¢s ldgico puesto que, de la contrarie, la marca serj gro

r||" .l =1 [P M . .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1923 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*FARMAONLINE®, CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 974492022, SOLICITADO POR METAFAR S.A, --s=ssasesansancaas

descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
efcétera. La diferencia estd en que la designacion descriptiva s la necesana o usual para aquello que se
describe. La evocativa siempre tendrd en su conformacién algin elemento que la hard, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que
se use para describir caracteristica afg una de pmd uctos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
e TBOAn e . e e e e e e e e e e

Que, también resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mbdica y
Carlos Alberto Madica, quienes sefialan:...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podré
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otras (...)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: joudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?. mas atn teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para s registnn COMD MAICA - -==-====s-sroscrmermrs et et e e et e s oo s s oo

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 1923 de fecha 07 de noviembre de 2023 dictada por la
D-]re-cc'lﬁn de [0 T i b T L T LT TP

Art 2@ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FARMAONLINE", Clase
35, Expediente N2 97449/2022, solicitada a nombre-dé MET, semmmenne

! Barewer o Madica, G E v Madioa, CA (20200 0pasicain a fo relicind de Regisimo. Maeual de Denrchor Intedectusles. §17° 58 p [48) Ediforial La Ley
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 469 DE FECHA 26 DE ABRRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ODOR STOP",
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 101145/2019, SOLICITADA POR RECIETT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE
HOME LIMITED, -=-=+==s=sssassssss

Asuneism, 30 JUN 1085

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de RECKITT &
COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED, contra la Resolucion N* 469 de fecha 26 de abril de 2021,
dictada por la Direccion de Marcas, y; - s e awwere

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de RECKITT &
COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED e interpone Recurso de Apelacidén en contra de la
Resolucidn N° 469 de fecha 26 de abril de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, -----—-----=-ssseeresmmmnas

Que, en fecha 02 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacitn
jﬂt[lrp.ueg_tﬂ. e et e T T

Que, en fecha 08 de abrl de 2022, el representante convencional de RECKITT & COLMAN
(OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED expresd agravios. Esta Direccion tiene pur contestada la expresuﬁn
de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de agosto de 2022, - et

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %.) habiéndose realizade el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercie para calificar o describir alguna caracterfstica del ,urud.-_rrm o servicio,”
En consecuencia, no ha lugar a 1o solicitado == -maeemmem e v e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.} Que, debe considerase el
impacto gue ODOR STOP tendrd en el consumidor. /.. Tratindose de designaciones marcarias, basta que
tenga una connotacion de fantasia o cumpla una funcidn distinta, lo cual es perfectamente aplicable al caso
de autos ya que mi mandante apunta a una denominacion completamente original para el consumidor
promedio../.. La denominacidn ODOR STOP depositada por mi mandante cita la siguiente cobertura:
Preparaciones para perfumar el ambiente, fragancias a ser ubifizadas a través de difusores de cafia; popurri;
aceites esenciales; incienso; conos de incienso; incienso en varitas; bolsitas de incienso; incienso en
aerosol; aerosoles para perfumar el ambiente; pastillas de cera con aroma; preparaciones para perfumar y
aromatizar el aire; recargas de fragancia para dispensadores eléctricos de fragancia; recargas de fragancia
para dispensadores no-eléctricos de fragancia../.. Temendo en cuenta esta descripcidn de productos, es
c]'am que fa dfnnmfnaﬂ'rjn ODOR STOP no coincide con ninguno de los sustantivos arnba citados, no

v alude en forma extremadamente indirecta, a una propiedad que tiene algunos de los prod elac
03../.. Constituye una marca débil al decir del renombrado autor argentino../.. Sirvasé notar la Sefio
Directora que se encuentran registradas en la misma clase las siguientes marcas GDGR 1 Regisiro _4/'.’
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 469 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “"ODOR STOP",
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 1011452019, SOLICITADA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE
HOME LIMITED.

500158: TECNOLOGIA NEUTRO-ODOR, Registro N 424819 Q-ODOR, Registro N° 137804, DEODOR,
Registro N* 476222../.. El A-quo no ha considerado que la DINAPI ya ha concedido el registro de ODOR
STOP en clase 11, bajo el N° 525053../.. Debe notarse que mi poderdante cuenta con derechos adquiridos
sobre la denominacion pretendida en numerosas jurisdicciones del mundo entero.../... Por tanto solicito a [a

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jn[erpuﬂtn.__....__-...__........-..“...u..........n-.-.rrn-,--.-------------------------....----.-_....---..uu-u-----n--n-----

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y cormientemente 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
“ODOR STOP" fue presentada para cubrir productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que
textualmente descnbe: “Preparaciones para perfumar el ambiente, fragancias a ser utilizadas a través de
difusores de cafia; popurri: aceites esenciales; incienso; conos de inclenso; incienso en varitas; bolsitas de
incienso; incienso en aerosol; aerosoles para perfumar el ambiente; pastiflas de cera con aroma
preparaciones para perfumar y aromatizar el aire; recargas de fragancia para dispensadores eléctricos de
fragancia; recargas de fragancia para dispensadores no-eléctricos de fragancla®--«---«cssssswremrmmsmmmmsmsrees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ODOR STOP Y ETIQUETA®
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“ODOR STOP” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del
nomenclador INTErmacional. - s st s s e

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro *ODOR STOP" si bien la expresion se
compone de términos del idioma inglés —“ODOR" (olor) y "STOP” (detener o parar), es el resultado de la
conjuncién de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacién. novedosa y
original. El conjunto “ODOR STOP" presenta un grado suficiente de distintividad, en tanto se configura
coma una expresion de fantasia o evocativa, con capacidad de sugerir al consumidor una idea indirecta de
la funcion aromatizante o neutralizadora del producto, sin describirla de forma literal.----------eeeommmmeeneees

Que, la particular combinacién 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 genérica o descriptiva,--------s--sssssseesmmsmmmmmmmsrmmrnr 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 aguella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular. /... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en 5L:/$1'Eﬁ_rcas Iﬁ‘l
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Eﬂ_—g-h_g:v:g.ﬂue el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 469 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *ODOR STOP",
CLASE 03, EXPEDIENTE N® 101145/2019, s:::ucrmm POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE
HOME LIMITED. “aus

titular de una marca evocativa deba acr:-pl:ar 0 no pueria impedir, que otras marcas evoquen también las
mismis propledades 0 caracteristicas.-«ssrsessermerermrmmmsrmareeonesesetanatnsnsssasasssens s e e

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof, Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mera hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles. ™ Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre,
no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los
demis elementos analizados en conjunto en la presente resoluciin, ---«--««ssssssssmsessrmmmrmmreme oo

Que, tal y como lo menciona el solicitante, cuenta el registro marcario de la marca ODOR STOP
registrada bajo el N° 525053, clase 11. En ese sentido, sencillamente, el solicitante pretende ampliar su
proteccion sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------soeeesmmssnssssmssnnnsss s s

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica. o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que na 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. -=--x=--=w-s-easa-

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

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N* 469 del 26 de abril de 2021 dictada p:}r la Direccion de
kdarcas.-- AR R EAEEEEEITEEEEEEEEem e eSS EEEAEEEEEEEEEEET e e————

Art. 28 ORDENAR la prosecucién de los trimites de la solicitud de registro de la marca
ODOR STOP”, clase 03, Acta N*® 101145/2019, solicitada a nombre de RECKITT &
COLMAN (OVERSEAS) HYGIENE HOME LIMITED. - -+ !

Art, 38 NﬂT[F}QU'ESEI_...._u.........".--__....__...__....__....__......

sinchez Hermero, Andrés. “Confusiin de Marces” Editorial La Ley, Asuncitn. 2013,




