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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N°
1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA",
CLASE 43, EXPEDIENTE N*® 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. --------

Asuncion, 0 r-' MAR rr”25

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CAMPECORS.RL.,
contra las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de
2024, dictadas por la Direccitn de Marcas, y; —---—-=remrems st ro st aukes e st s an s sasensdanse san st

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CAMPECOR S.R.L.
e interpone recurso de apelacién en contra de las Resoluciones N2 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022
y N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, --------=--==ssssmsmmmmannnanns

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelaclan terpiesto = rrrr e e e ————— T e

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024, el representante convencional de CAMPECOR S.R.L. expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
30 de-diciembrede 2084, = ror it e et e s AR e e At e s e n e n S e e as i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N® 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 considera que: “{...) Que habiéndose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2015-1515427 Denominaciones TIA HELENA Clase 30 Registro 426976 Titular Sigma
Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Expediente 2015-1532930 Denominacién TIA HELENA Clase 30
Registro 425542 Titular Sigma Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en clases
relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6° de Ja Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugar a lo solicitado. (...) "=-==sss=semmsmmmmmesm e

Que, la Resolucién N° 1.286 de fecha 16 de septiembre de 2024 confirma lo dispuesto por la resolucion
I POt e IEIITIIE, e senhmebtiaoneaasims s ol o i s e i i S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) Lo manifestado por el Director
de Marcas no se aplica a la realidad del presente caso, puesto que se ha obviado por completo el hecho de
que las marcas bases deben ser confrontadas en su conjunto../.. Como se puede observar, al confrontar
visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias gréficas y ortogrificas entre ellas. La
existencia de un elemento comun no significa necesariamente que las marcas sean confundibles como se
afirma en la citada resolucion y por lo tanto, no es ébice para la concesion del registre de la marca HELENA
LA PASTELERIA Y ETIQUETA a nombre de mi mandante. Que, ademds es bastante distintivo por la etiqueta
que acompana. Asimismo, de las diferencias grificas y ortogrificas expuestas precedentemente, las
diferencias fonéticas también apreciables al pronunciar una denominacion a continuacién de la otra
(HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA/TIA HELENA).../.. En segundo lugar, cabe destacarla-eeexistencia
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N°®
1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA”,
CLASE 43, EXPEDIENTE N* 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. - weane

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya
existente (base de rechazo), las mismas deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas.----------

Que, efectuado el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “HELENA LA
PASTELERIA" y la marca antecedente *TIA HELENA", se advierten diferencias estructurales relevantes. La
marca antecedente se compone de dos vocablos, mientras que la solicitada esta integrada por un articulo y
dos vocablos, que le confieren una configuracion grafica y secuencia sonora més extensa. Tanto la
disposicién de los términos y la incorporacion del elemento “PASTELERIA” en la solicitada, generan una
estructura visual y sonoridad global del signo, claramente disimiles, que dificultan su confusion en el
trafico comercial.

Que, asimismo, corresponde abordar el anilisis seméntico o conceptual de los signos analizados. La
expresion “TIA HELENA® remite a la idea de una persona determinada, evocando una figura familiar o
cercana identificada por el nombre propio “Helena” Por su parte, “HELENA LA PASTELERIA" alude
inequivocamente a un establecimiento comercial dedicado a la elaboracién o venta de productos de
pasteleria, donde el nombre “Helena” opera como elemento identificatorio del local. Asi, mientras la marca
antecedente evoca a una persona, la marca solicitada se refiere a un lugar o emprendimiento gastronémico
especifico. En consecuencia, ambas marcas presentan un contenido conceptual distinto y claramente
discernible, lo cual refuerza su capacidad distintiva individual y permite al publico consumidor
identificarlas sin riesgo de confusion o asociacion indebida, incluso frente a las minimas coincidencias
gTﬁ.ﬁCE.S e e e e e e R e e s e S e g R T e e

“TIA HELENA" (solicitada), y

"HELENA LA PASTELERIA" (base de rechazo)

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

Que, de la comparacion se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
tampoco tendrin una pronunciacion semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta
perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola, no es suficiente para generar confusié ¢
conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y co
permitiria su diferenciacion en el mercado, ------------===smss e e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N°
1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *HELENA LA PASTELERIA Y E'I'[QUETA"
CLASE 43, EXPEDIENTE N® 785432021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. -----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos
considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la
denominacion en letras estilizadas de color negro dentro en un fondo de color blanco, mientras que la
marca antecedente cuenta con la denominacién en letras de doble contorne de color rojo en un fondo de
B T ——

marca solicitada marca base rechazo

HELENA , yHIC:

LA PASTELLFIA ’

/]

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemnos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los
productos de la clase 30, los cuales comprende principalmente los productos alimenticios de origen
vegetal, excepto frutas y verduras, preparados o conservados para el consumo, asi como los auxiliares
destinados a mejorar el sabor de los alimentos; mientras que la marca en tramite de registro pretende
obtener la cobertura para servicios de la glase 43, la cual comprende: “Servicios de Pasteleria,
Cafés-Restaurantes; Servicios de cafeterfa; Servicios de catering; Servicios de salén de café; Heladerias .™----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta pkenamente viable una eventual coexistencia

pacifica entre la marca antecedente y la marca solicitante.---------------------—- .

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 comparacidn,
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
solicitud de autos, —---—————- s mm e sssss s ssas s sss s ss s s s E s sme s e s mm o memee s mm e s oee

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

caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, al no encontrarse inserta dentro'de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resolucione g, --eneee -
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMERE DE 2022 Y N°
1.286 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HELENA LA PASTELERIA Y ETIQUETA",
CLASE 43, EXPEDIENTE N° 78543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. ------- A

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 y N° 1,286 de
fecha 16 de septiembre de 2024, dictadas por la Direccion de Marcas.--==---=-sssssasees

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“HELENA. LA PASTELERIA Y ETIQUETA" clase 43~Expediente N° 78543/202],
solicitada a nombre de CAMPECOR S.R.L, ----rrrenmemmee syt e

AIt.32  NOTIFIQUESE. ---------ss<snsessnmssansecmesiin e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TROUP Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29705/2019, A NOMBRE DE COMERCIAL E INDUSTRIAL
AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).-=+=+==sssszssnsmssssmmsssmmmzsanmannns RESEESENER

Asuncion, [} 2 AR 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de COMERCIAL
E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.) en contra de la Resolucion N2 1082 de
fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, y;---------=<s-semsemmmmsmsme e eeee

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2020, se presenta el representante convencional de COMERCIAL E
INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY 5.A.) e interpone Recurso de Apelacion en contra
de la Resolucion N2 1082 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la direccion de marcas, «------seseeesnennes

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IRTPUESR0; conencrincheiiseminscsniiiisesolinrnhid e S s s et s S R A an el S e P SR s P sk A a5

Que, en fecha 04 de febrero de 2021, el representante convencional de COMERCIAL E INDUSTRIAL
AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.) expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de marzo de 2021.---===s=sesmmmsssmnnnsnannnnnannes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TROF,
registrada con el niimero 425520 en fecha 17 de Junio de 2016 a favor de MILENIA AGRO CIENCIAS S.A.,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripcion, comoe nuevo registro.- por lo que de conformidad al articulo 67 de la Ley
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado ()", -=======rrersmmm e sa s s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) En primer Jugar, cabe destacar
que las denominaciones en pugna poseen diferencias que son esenciales. Las marcas enfrentadas poseen
claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su
convivencia pacifica en el mercado. En segundo lugar, corresponde mencionar que la marca de mi
representada POSEE UNA ETIQUETA QUE LA HACE PERFECTAMENTE DISTINGUIBLE DE LA MARCA
BASE DEL RECHAZO, DE MANERA TAL QUE AMBAS MARCAS PODRAN COEXISTIR SIN CAUSAR

CONFUSION CON EL PUBLICO CONSUMIDORY...)" -+=<==r=r=srsranrmnmmmmmammmesnmsannesssesam s s e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
L S e

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPI, IE.'] Reglsrru N°®
425520 de la marca “TROP", Clase 05 a nombre de Milenia Agro Ciencias S.a., vencio el 14
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido

POder DRt ~reerrriammisareesssssssesstasaimsnastissmsssnisse st srs ceace catesanasminefiilyssress e big ek e sgiooss conkes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TROUP Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE MN°® 29705/2019, A NOMBRE DE CDMERCML E INDUSTRIAL
AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY S.A.).===s=sssesesamnsesans S

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 22 y 62 de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.--~-----------==-=srs e e

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N2 1082 de fecha 12 de agosto de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas. =« sesssee e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TROUP
Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N°® 29705/2019, solicitada a nombre de
COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SOEIED, 4 :

Art. 3@ NOTII-'IQUESE [ i e A e £y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESUS PIRES DE ALMEIDA. --- - o

Asuncion, 1§

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AGROTEC
S.A. en contra de la Resolucion N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LitiglOs0s, ¥ === =sm e s e e e e o s e e e e s s s s sams s sssae

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de AGROTEC S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios 0. -« --=-ssmm oo e

Que, en fecha 31 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 14 de noviembre de 2025, el representante convencional de AGROTEC S.A. expres6
agravios; en fecha 05 de diciembre de 2025 los sefiores PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE
JESUS PIRES DE ALMEIDA por derecho propio y bajo patrocinio de su AGPI contestaron el traslado de los
agravios. En fecha 11 de diciembre de 2025, esta Direccion dicté la providencia de Autos para Resolver, ------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(...) haciendo un andlisis minucioso en conjunto de
las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVICTO SPRAY y la marca oponente
INVICTUS gramaticalmente al primer golpe de vista estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen
una marcada diferencia entre las mismas ../.. entre las marcas en pugna: INVICTO SPRAY (solicitada) vs.
INVICTUS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y
aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion mas adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacion mds clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son
plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el mercadoy...)" —-=--=======ssssemmmmsaaancnncas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: “(.)en primer término,
debemos senalar que entre la marca “INVICTUS", por la cual se opone mi mandante y la marca “INVICTO
SPRAY" solicitada por la adversa, existen NOTORIAS IDENTIDADES en los planos VISUAL, GRAFICO,
ORTOGRAFICO ¥ FONETICO, que las vuelve CONFUNDIBLES entre si. Que, en efecto, tal como lo
expusiéramos en nuestro escrito de oposicion, la marca solicitada reproduce y utiliza, inclusive en el
mismo orden secuencial, SEIS (6) letras de un total de OCHO (8) letras que forman la marca de mi
mandante ../.. la tinica diferencia entre las denominaciones radica en la sustitucién de la iltima silaba
respectivamente, hecho que por si solo no puede considerarse un elemento diferenciador ../.. entre la
marca registrada de mi mandante y la marca solicitada existe también una ESTRECHA RELACION en
cuante a los productos que distinguen, que la marca solicitada pretende distinguir todos los productos de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 19053/2024 A NOMBRE DE
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESUS PIRES DE ALMEIDA. --------=-------seemmmomeomeeeees

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: “(..)En efecto, no pueden darse
posibilidad alguna de confusion, en primer lugar, entre “INVICTO SPRAY" (SOLICITADA) para distinguir y
amparar PRODUCTOS de la Clase 05 e INVICTUS (marca registrada), para proteger también PRODUCTOS,
pero de la clase 01 .../.. Repetimos, la marca solicitada por mi presenta a todas luces los caracteres exigidos y
pedidos para su viabilidad. ESPECIALIDAD Y NOVEDAD. Negamos, igualmente, que de concederse el
registro de la marca solicitada, el consumidor se veri sorprendido en su buena fe(...)" —--------=-ssrmrmmmeeones

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas INVICTO SPRAY (solicitada en clase 05) y la marca INVICTUS
(registrada e Clase Q). —-esssmmmme e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wvision 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 dptica de los eventuales
I T S LTI T T B =m0 2 e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “INVICTO SPRAY", clase 05, con la marca
oponente “INVICTUS® clase D], — e e

INVICTO SPRAY (marca solicitada)
INVICTUS {marca oponente)

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “INVICTO SPRAY" y la marca
antecedente “INVICTUS", por més que compartan el inicio de sus denominaciones no se leen de la misma
manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende
tampoco tendran pronunciacion SeMEeJante, — -« --- st e te et e

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“invict-O SPRAY™. La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacion verbal de
medicamentos, diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: £l

derecho marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
P e i e e e e e s e e ———————————

Que, la diferente longitud y la terminacion de las denominaciones, generan una impresion grifica
distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
bastante disimil. =-=e-ereemmmem e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letes
elementos en comiin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Ot
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto RIos.cualg
hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, ¥ nos permitimos f STRBI,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE [ESUS PIRES DE ALMEIDA. -- . A=

continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en clase 01 comprende: “Todos fos productos de la clase” La
clase 01 comprende principalmente los productos quimicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la
agricultura, incluidos los que entran en la composicion de productos comprendidos en otras clases’;
mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clage 05 para “Todos los productos
de la clase”. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para
USO MEAICO 0 VELETINATIO . ==-reoemre et e e s s e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistemna seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7* de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, —=ssssermmmeme e e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la busqueda en la base de
datos del sistema informatico institucional se verifica el Registro N.* 424978 (fecha de expiracion:
08/06/2026, renovada por solicitud Nro. 2603050) de la marca INVICTUS, en la clase 05, a nombre de
Laboratorios Siegfried Sociedad Anonima (siegfried S.a.); extremo que demuestra la coexistencia del
oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos, concedida en la
misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente y en proceso de renovacion, por
ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
PUEA PrOSPEIAT B T ZISITO . e e e e et et et e s n s e s

Que, sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran imporiancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin gue se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™. -«

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas INVICTO
SPRAY en la clase 05 y la marca INVICTUS en la ¢lage 01, — - smm s mmms s

conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originaleg
otra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resoluciog

' Derecho de Marcas. |orge Otamendi. Editorial: Lexishexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003

! Direccion Nacional de Propisdad Intelectual (2025) Clasificacion de Niza. 12 edicidn, version 2025
(Mswervacinnes gemneralog

! Direccidn Nacional de Propiedad Intefectual (2025) Clasificacidn de Niza, 12 edicidn, versidn 2025, CLASIFICACIN DE S1EA - 12 edicion, version 2025
CHyservad iones geperales

! *DERECHC DE MARCAS™ - [orge Ctamendi. 9* Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1147 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "INVICTO SPRAY", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 19053/2024 A NOMBRE DE
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE JESUS PIRES DE ALMEIDA, ===================-czzsmcmmrene-

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1147 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada |JDI' la
Direccién de Asuntos Marcarios Litiglosos. -=---=--===sssrrermemmmmmeeneecrasaae =

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“INVICTO SPRAY", clase 05, Expediente N° 19053/2024, solicitada a nombre de
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO IS PIRES DE ALMEIDA, ----

Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula, -—rrrmroresespins- St Sacerncodcs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ Y GUILLERMO
GAYO.----- I ——

5 AR 208

Asuncion, ﬂ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Federico

Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo en contra de la Resolucion
N*® 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo e interpone Recurso de
Apelacion en contra de la Resolucion N° 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigi0s0s. -=--==r=esrrmmmeemee e e ne e s s e e e

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuestﬂ_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener
Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo expresd agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la
representante convencional de la Federacion de Cooperativas de Produccién - FECOPROD LTDA., presentd
el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccion dict6 la providencia
AULDS PATE RES0IVET. omremm e ot s rr e s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. Jrealizado el estudio correspondiente ésta
Direccién constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusién y
asociacion entre los signos ../.. al realizar una comparacion de las marcas en conjunto y analizando las
constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y
visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesion,
A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacion no se puede distinguir de la
marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que
preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)" ---==--s-sssssememmiiiiaiiiiaaes

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: %..)Entendemos que e/
inferior ha realizado el cotejo de forma erronea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede
observarse, (inicamente tienen en comun el primer término “ALT", marcando toda la diferencia entre ellas
las palabras que la siguen, *. MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud
de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace
mas identificable ante los consumidores por sus elementos grificos ../.. Conceptualmente, ALT. MEDIA, es
una denominacion compuesta que evoca principalmente “alternativa”. El nombre hace referencia a
alternativas de medios digitales de comunicacion (radio visual por internet) y por Jo tanto su connotacion
es totalmente distinta a fa ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios

ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes estin enfocados a servicios audiovisuales,
de entretenimiento y difusion; mercado totalmente distinto al de los servicios proveidos por el oponente;
por lo que mal podria ni el consumidor mas inadvertido confundir una marca con otra(... )" -=-===s===ssmsesznan

|f;'
- - v I _I" . \ - .
Que, contesta la expresion de agravios la firma oponente, y manifiestay *(...) Niego categéricamente

estas aseveraciones pues es justamente ante una vision en conjunto, cuandg pueden apre€ia e eflas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA”", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ ¥ GUILLERMO
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son aftamente confundibles y asociables entre si, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relacién a
ello, cabe senalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos
integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalisimo, al punto de
reunir sobre el mismo toda Ja atencién que deberia mantener el signo completo. En estos casos, es el
elemento protagénico el que debe ser confrontado ../.. las marcas en conflicto se recordarin de manera
analoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de
que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca
ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, mas atin considerando el hecho de que ellas
se encuentran en clases estrechamente relacionadas entre sif., )" — === emrrrrmm s e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada) y “ALT ACADEMIA DE
LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA” (OPONENIE). —-+---=-=-x=+s=ssssesnessrmnomeaseme oo estomsmmeenenees

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALT. MEDIA Y ETIQUETA, clase 38
(solicitada) y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 (marca base de
oposicion), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
O N s s 5 e e B e S s e R o A s s s i

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "ALT", no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusiom entre dichas Marcas. -« - --cs s e

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en
comun, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento ALT de la solicitada en autos, le
acompana el elemento: *, MEDIA" -que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar-.
Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompafia los vocablos: “ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR?", es asi que ALT constituye la abreviacion grafica formada por el conjunto de las letras
iniciales de la expresion que la acomparia, que también hace referencia a los servicios protegidos por su
marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a mas de distinguirlas
graficamente, también lo hace en su pronunciacion ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA
DE LIDERAZGO TRANSFORMADQR, —----r--nsmmrrem s sroeme o e e s s s et e s s e et e e e

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el
parrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas caracteristicas de los
servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo MEDIA como parte de su denominacié
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N°® 92010/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WDLFG#LNG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO Cﬁ.BFERA MARTINEZ Y GUILLERMO
GAYO,-----~ s e e e

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ Asi
las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a
favor del rechazo, més atn teniendo en cuenta los demaés elementos analizados en conjunto en la presente
L o T

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna ALT. MEDIA Y ETIQUETA
(solicitada), y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (base de oposicion) no se
leen de la misma manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no
representan la misma idea conCepual. — s eemm s

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. -« --ceseseesmm e

Que, la solicitud de registro de marca "ALT. MEDIA Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar
servicios de la clase 38 tales como: "Servicios de telecomunicaciones, servicios de difusién, teledifusicn;
radiodifusién” mientras que la marca oponente “ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y
ETIQUETA" protege servicios de la clase 41 tales como: "Servicios educativos, servicios de capacitacion
Prestados POr una aCademIa, —=---= === s e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
paciﬁl:a entre las MISMas, -«-«---=-= == ssmmrrrmm et s rrrrrrrecmsssmssssmsssmssssssssssssmessmmssomssiesssesssssesssreereesEmsses

Que, no hay relacion entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe
ninguna posibilidad de confusién debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusin se debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas, asi como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede
soslayar que el publico consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que estan
dirigidas a consumidores diferentes. Es mas, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas
SETAN Qi TS e e

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paragua y"apmbadn por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “En virtud de la regla de la espec‘iaﬁdad el registro

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncion, 2013,
" Divecei'm Macwmnal de 'F'rl:l]m:l:lu.d Inteleciual. (25) D pane of Fammen de Slamas o Prirvigaicty . :
st Sy ipapieoe S portal v 3 preesieglaed imedsinal ‘g s ubiry Thh - ol
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
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Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresion muy diferente, siendo asi, mayores
las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----=-===-=smsmmmemmasnaaans

marca solicitada marca registrada

Alt. JAL1
-

En sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consUMIAOr, =« sssse s

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 805 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada pur la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "ALT.
MEDIA Y ETIQUETA”", clase 38, Expediente N® 92010/202], solicitada a nombre de

Federico W{:-]fgilng Wagener BEmtEL w:ﬂrer Mario Cabrera Martinez Y Guillermo
Gayo------

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ------+--+==--===----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 804 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92007/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ Y GUILLERMO
GAYO. —

Asuncién, (] 5 AR 9078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo en contra de la Resolucion
N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo e interpone Recurso de
Apelacién en contra de la Resolucion N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de
ASUNTOS Marcarios Litigiosns. —=-= s st s e s

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
]nfemuﬁ-s-ru‘ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener
Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo exprest agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la
representante convencional de la Federacién de Cooperativas de Produccién - FECOPROD LTDA., presento
el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccion dict6 la providencia
AULOS Para ResolVer, -=-rrmreer et

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )realizado el estudio correspondiente ésta
D:’recm’.::’rn constata que se tratan de signos con fdenn'dad plena susceptible de provocar conﬁisrrin ¥

constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos v
visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesion.
A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacion no se puede distinguir de la
marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que
preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejo(...)". --===========srsssszsemecemeeannea

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: “(..)Entendemos que el
inferior ha realizado el cotejo de forma errdnea, ya que, las marcas no son idénticas: como puede
observarse, (inicamente tienen en comun el primer término “ALT”, marcando toda la diferencia entre ellas
las palabras que la siguen, “. MEDIA™ y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../.. La solicitud
de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace
mads identificable ante los consumidores por sus elementos grificos ../.. Conceptualmente, ALT. MEDIA, es
una denominacion compuesta que evoca principalmente “alternativa™. El nombre hace referencia a
alternativas de medios digitales de comunicacién (radio visual por internet) y por lo tanto su connotacién
es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios
educacion y capacitacion ../.. Debemos destacar que, los servicios de mis mandantes estin enfocados a
servicios audiovisuales, de entretenimiento y difusién; mercado totalmente distinto al de los servicios
proveidos por el oponente; por lo que mal podria ni el consumidor mas inadvertido confundir una marca
O s s i e A R S R S A o e o 5

Que, contesta la expresion de agravios la firma oponente, y manifiesta: *(..) Niego categoricgmente
estas aseveracltones pues es justamente ante una vision en conjunto, cuando pueden apyeciagse que ellas,
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son altamente confundibles y asociables entre si, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relacion a
ello, cabe sefialar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos
integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalisimo, al punto de
reunir sobre el mismo toda la atencién que deberia mantener el signo completo. En estos casos, es el
elemento protagonico el que debe ser confrontado ../.. las marcas en conflicto se recordarén de manera
andloga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de
que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca
ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, mds aun considerando el hecho de que ellas
se encuentran en una misma clase, cubriendo servicios muy relacionados entre si{...)". —---=========ssaraenens

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada) y “ALT ACADEMIA DE
LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (OpPONENEE). —---nscsnnmmssnssmmnn s

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALT. MEDIA Y ETIQUETA, clase 41
(solicitada) y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 (marca base de
oposicién), vemos que al iniciar el anilisis 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 analisis desde la 6ptica de los eventuales
CONSUMIQONES. -=snsmsnssmeemm e e e et e e se e s et e e m e s e s o e oo oo oo

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “"ALT", no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusion entre dichas Marcas. —-====-r==rrrmrrm s s st s s s e

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en
comun, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento ALT de la solicitada en autos, le
acompana el elemento: *. MEDIA" -que hace referencia de los servicios selicitados que pretende amparar-.
Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompana los vocablos: *“ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR?”, es asi que ALT constituye la abreviacion grifica formada por el conjunto de las letras
iniciales de la expresion que la acompana, que también hace referencia a los servicios protegidos por su
marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a mis de distinguirlas
graficamente, también lo hace en su pronunciacion ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA
LIDERAZGO TRANSFORMADOR, — == mem e em e st oe e e e e mm e e e mm e e

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el
parrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas caracteristicas de los
servicios que amparan, por un Jado la quicitada ut:'liza el vocablo MEDIA como parte

le su denominacién
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Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el 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, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a
favor del rechazo, mas adn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
R i S e e S e

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna ALT. MEDIA Y ETIQUETA
(solicitada), y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (base de oposicion) no se
leen de la misma manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no
representan la misma idea Conceptual. — - --resesemrm s

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. ----=--r=memm e smm o

Que, la solicitud de registro de marca “"ALT. MEDIA Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar
servicios de la clase 41 tales como: "organizacién de especticulos [servicios de empresarios]; organizacion
de fiestas y recepciones; informacién sobre actividades de entretenimiento; produccion de programas de
radio y television; programas de entretenimiento por radio; servicios de entretenimiento”, mientras que la
marca oponente "ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" protege servicios de
la clase 41 tales como: “Servicios educativos, servicios de capacitacion prestados por una academia.” -------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41, no hay relacion entre los
servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusion debido a
la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay
posibilidad de confusion se debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, asi como
los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el pablico consumidor es diferente
porque por las razones antedichas es obvio que estin dirigidas a consumidores diferentes. Es mas, los
lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas seran diferentes,— - --ceemmmmneiiimin

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “La doble identidad ocurre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a otro titular, v los
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los productos o servicios
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas marcas (todos o
algunos de los productos o servicios especificados son idénticos.” En el caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintivo: las denominaciones contienen un elemento en comiin pero otros elementos
también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura: las marcas se encuentran g 1
clase del nomenclador pero sus servicios son plenamente distinguibles, —-----+--sserieeias s

' sancher Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas™ Editorial La Lev, Asuncidn, 2003, :
* Diircecsin Nacional de Propiedad Intebecnaal, (2025) Dimateives pae of 5w de Marees ar Paripay, -
betigrss Facwweekinars gosc s Sportal fo 3 propscda] indusorsl Mmmareas S drppirices
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Que, en el mismo material también se menciona el caso de cobertura de servicios/productos
diferentes pero pertenecientes a la misma clase del nomenclador: “El hecho que un producto o servicio se
encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si
hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina
podri determinar que en clertos casos podran coexistir en el registro mdrcda similares pdm productos
distintos, atin cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase.” ' —-=--=+==ssssemrrmemmmeenranacnenns

Que, queda pendiente dinmir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresién muy diferente, siendo asi, mayores

las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente Cotejo: -=-=---ssessrmrmmrsmmameacanaanns

marca solicitada marca registrada

A lt . ACADEMIA DETIDERRZG0
A 4

En sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consUMIAOL, - === s e i

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 804 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIgI0S0S, ««-=s--ssssemsmerammmmensmnsansnmnns s nnsnn e

Art 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca "ALT.
MEDIA Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N°® 92007/2021, solicitada a nombre de
Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cab ez Y Guillermo

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula, -----m-s-srr-rs-remsplonrarmezate -

2 T}lrl.l.-:uln lNau.l wival de Pris plr.'l.ial.| |n|1.||.:1'|.|.1.1 (225 fjnmfrr'rrl.'nJm n'I viernr e faraar en Pavvganay
Brea e oL el .
L Y '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE
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asuncion. U 9 MAR 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo en contra de la Resolucion
N® 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo e interpone Recurso de
Apelacion en contra de la Resolucion N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litlgins0s, <= ccemmmm e st s

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpuestg_ ........................................................................................................................

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener
Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo expreso agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la
representante convencional de la Federacidn de Cooperativas de Produccion - FECOPROD LTDA., presentd
el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccion dict6 la providencia
AULOS Para ReSOIVer. «---mc e e e s e et e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(.Jrealizado el estudio correspondiente ésta
Direccién constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusion y
asociacion entre los signos ../.. al realizar una comparacion de las marcas en conjunto v analizando fas
constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada no contiene elementos fonéticos y
visuales distintivos propios, por lo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesion.
A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacion no se puede distinguir de Ja
marca oponente, si bien no comparten la misma etiqueta, podemos visualizar que las letras que
preponderan son ALT tal y como se puede observar en el siguiente cotejoy...)". --===--====sssmsssmsssnrassasnsaasn

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: “(..)Entendemos que el
inferior ha realizado el cotejo de forma errdnea, ya que, las marcas no son idénticas; como puede
observarse, tinicamente tienen en comtin el primer término “ALT", marcando toda la diferencia entre ellas
las palabras que la siguen, . MEDIA" y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR" .../... La solicitud
de mis mandantes cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva y novedosa, lo que la hace
mas identificable ante los consumidores por sus elementos graficos ../.. Conceptualmente, ALT. MEDIA, es
una denominacion compuesta que evoca principalmente “alternativa”. El nombre hace referencia a
alternativas de medios digitales de comunicacion (radio visual por internet) y por lo tanto su connotacion
es totalmente distinta a la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios
educacion y capacitacion .../.. Debemos destacar que, NO CORRESPONDEN A LA MISMA CLASE Y NO SE
ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes estin enfocados a servicios audiovisuales,
de entretenimiento y difusion; mercado totalmente distinto al de los servicios proveidos por el oponente;
porlo que mal podria ni el consumidor mas inadvertido confundir una marca con otraf...)" -----=====-=-======-
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son altamente confundibles y asociables entre si, pues ellas comparten un mismo vocablo. En relacién a
ello, cabe senalar que existen situaciones, como en este caso concreto, en las cuales los elementos
integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalisimo, al punto de
reunir sobre el mismo toda la atencion que deberia mantener el signo completo. En estos casos, es el
elemento protagonico el que debe ser confrontado ../.. las marcas en conflicto se recordarin de manera
analoga, pues la una, la pedida, es directamente evocativa de la otra, la ya registrada, por lo cual el riesgo de
que la marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, sea asociada con la marca
ALT. MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, mas atin considerando el hecho de que ellas
se encuentran en clases estrechamente relacionadas entre sif...)" —--=-«=smmm et

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “ALT. MEDIA Y ETIQUETA” (solicitada) y “ALT ACADEMIA DE
LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (OPONENte). —-------cmrsrmmsmmms s

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALT. MEDIA Y ETIQUETA, clase 35
(solicitada) y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 (marca base de
oposicion), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
ORI G R i L T L N e e s s s

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo "ALT", no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusion entre dichas marcas.------------- e e e e

ALT. MEDIA Y ETIQUETA (marca solicitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en
comun, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento ALT de la solicitada en autos, le
acompana el elemento: *, MEDIA" -que hace referencia de los servicios solicitados que pretende amparar-.
Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompana los vocablos: “ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR?, es asi que ALT constituye la abreviacion grafica formada por el conjunto de las letras
iniciales de la expresion que la acompana, que también hace referencia a los servicios protegidos por su
marca. La diferencia en la longitud y de los elementos que la componen a mas de distinguirlas
graficamente, también lo hace en su pronunciacion ya que ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA
DE LIDERAZGO TRANSFORMA DR, —-cene et e s s s

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el
parrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas caracteristicas de los
servicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo MEDIA como parte de su denominacion
ALT. MEDIA, referente a los servicios comunicacion, en el caso que nos ocupa estrategias de comunica
publicidad por redes informaticas, televisada, radiofénica; y, la marca oponente ALT A
LIDERAZGO TRANSFORMADOR utiliza los vocablos ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFOR
hacen referencia a los servicios educativas, —=-=--smmemmm s e LY
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Que, esta Direccion 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 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, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a
favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
TN RN oo A S A e S B S i i o i

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna ALT. MEDIA Y ETIQUETA
(solicitada), y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (base de oposicion) no se
leen de la misma manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no
representan la misma idea ConCepial, — -

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincién fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. - ---seee o

Que, la solicitud de registro de marca "ALT. MEDIA Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar
servicios de la clase 35 tales como: “consultoria sobre estrategias de comunicacion [publicidad]; disefio de
material publicitario; publicidad en linea por una red informitica; publicidad televisada; publicidad
radiofénica; publicidad; difusion de material publicitario; consultoria sobre organizacién y direccién de
negocios; marketing”, mientras que la marca oponente *ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" protege servicios de la clase 41 tales coma: “Servicios educativos,
servicios de capacitacion prestados por una academia.” -==-------==s-ssemrremmas et

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
paclﬁca entre 125 MiBMAS, - === == s e e s eesersssssssssmssssmsssspesssssssaas

Que, no hay relacion entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe
ninguna posibilidad de confusién debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusion se debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas, asi como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede
soslayar que el publico consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que estin
dirigidas a consumidores diferentes. Es mas, los lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas
B L i s e s s o 5 s o o i i e e i

' sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editonial La Ley, Asuncion, 2003,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 803 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92004/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BF.NTIEZ. WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ Y GUILLERMO

(7 ¢ o PR R A R

de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro." En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademas sus
SErviclos P!ﬂnamen[{u djsﬁnguibi@s.‘ e e e i e s e

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresion muy diferente, siendo asi, mayores

las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo; —-----s-ss-sessmmsssmoaaacaes

marca solicitada marca registrada

4

m e d i

En sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, -===+===sremmm s

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada pur la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigIos0os, —-=-==-=se e

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ALT.

MEDIA'Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N® 92004/2021, solicitada a nembre de
Federico Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez Y Guillermo

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------s-rsmsmressesressanracasecacss

Dhrecoiin Maoonal de Pro |'||..-d.\|| ||1|.r|;r|1.|_|.| (225N Mirwedeioes porar ¢/ ! i ate Miarsad e Pone g
bt ol o iy 3 onpraedasl andyseragl g
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA *QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S R.L. -emremmeemserne e s s s eeen T e s

Ml Tal

Asuncion, [ 0 MAR 7078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de NOVARA S.A.
contra la Resolucion N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LiﬁgiDSDS. T e e e e e e s e e e e e f oo m e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma OCEAN QUALITY S.R.L. solicita el registro de la marca
"QUALITY SEEDS" para amparar: “Servicio de importacion, exportacion, comercializacion de productos
tales como; Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas
en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromiticas frescas; plantas
y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y
bebidas para animales; malta; Productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para
la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plasticas en bruto;
composiciones para la extincion de incendios y la prevencion de incendios; preparaciones para templar y
soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria;
masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biolégicas para la
industria y la ciencia; publicidad; publicidad online....” de la clase 35, —--------mmmmmemm e

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma NOVARA S.A. presenta oposicion en contra de la
solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.” 449075. Que, por proveido de fecha
29 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposicion, dictandose la providencia de
“(...)Corrase traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley.
Notifiguese”por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIZIOS0s, -=««««-cssssmmmsmasm e s

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de OCEAN QUALITY S.R.L. solicita
la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
providencia del 29 de enero de 2020, — - rmmr e mmm s

Que, a fs. 17 obra el informe del Actuario de la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08
de junio de 2021, dictindose en consecuencia la Resolucién N° 33 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se
declara la caducidad de iInStancia. -«------=mmrerrm e e

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de NOVARA S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucién N7 33 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litgiosns. --------ssmm s

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de NOVARA S.A, en fecha 11 de
noviembre de 2021; esta Direccion dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022.-

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice; (...) en el expediente de oposicion acta N° 1979665, expeédiente de
registro de marca acta N° 1950138, se tiene como tltimo tramite procesal |a providencia de traslado fle fecha
29 de enero de 2020(...)" —=---mssrmmmm e s s S e

{
{7
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY SRL. -~ r=—r=rrnsmms s nrrac csannoe e fasrannss i e e

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art, 172, 173, 174 de CPC se operara la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../.. En relacién al informe del Actuario, en el caso
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de Ja instancia en la solicitud de oposicion N° 1979665." —-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: “(...)Que la Resolucidn No. 33 / 2021 debe ser
rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del afio
2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presento el texto de la Resolucion al Despacho del Sr. Director de
Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)" —----====sssssmmsmsmrmrmem e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in[erp.uesta_ ........................................................................................................................

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en
el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: “Contra toda resolucion, sea interlocutoria o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [...] b} apelacion ante la autoridad jerarquica superior(...)".

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos
litigiosos se producird de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere
efectuado ningiin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la tiltima actuacion”, --------=--=-=-------

Que, al respecto, se tiene como Gltimo tramite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de
enero de 2020. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informitico institucional
como del expediente @ la vista. == cemm e s e e e e s

Que, antes que nada, debemos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante el riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declard estado de
emergencia sanitaria y se dicto la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los organismos del
Poder Ejecutivo estan facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del
2020, los plazos de los procesos y trimites administrativos iniciados. Razén por la cual, fueron suspendidos
los plazos procesales, la suspension fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a
partir del 01 de julio del mismo ano por Resolucion N2 1762020 .- se s mmmm e

Que, la Resolucion N° 176/2020 dispone en su articulo 3% “ESTABLECER como criterio para el
computo de los plazos computados en meses y dias corridos, para el ejercicio de los derechos, que el tltimo
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente dia computable el dia 01 de julio
de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensién transcurridos entre dichas fechas.” —---------------=----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposicion promovida data del 29 de enero de
2020, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el
funcionario designado diligencie la cédula de notificacion al solicitante. Obra en el expediente el recibo de
dinero de fecha 02 de febrero de 2021 expedido por el Ujier Notificador en concepto de dlllgencmrment-::r
de las cédulas de notificacion de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950133
Asi las cosas, entre la fecha en que se dicto la providencia y la fecha en la que se solicitd el dilig




DIRECCION NACIONAL DE
4 % PROPIEDAD 4% GOBIERNO pri | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGLAY
Resolucién N'_O_O 8 7

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 33 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “QUALITY SEEDS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50138/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S.RL, ---sceene- - N — . -

Ley 1294/98; aun descontando los tres meses de suspensién de los plazos procesales adoptados por la
pandemia del COVID- 19, —--mmmmm e o s s

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolucion N° 176/2020, el ultimo dia computable fue el martes 10
de marzo de 2020, el siguiente dia computable el dia 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de
suspension transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56
de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la
cédula de notificacion fue realizado cuando ya se habia cumplido el plazo estipulado en la normativa
T T O I Ch T s oo i oo ot s o e s 55 e e P v o e e e e 2 R

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los cadigos de fondo y
forma en materia civil y penal se aplicaran en forma supletoria™. El Articulo 174 del CPC dispone: “Caracter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las
partes. No podré cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni
por acuerdo de las pa_r.[*gg_"‘ e S S R SRS S S S e

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién General
arriba a la conclusién de que corresponde confirmar la Resolucion recurrida,---«--«-sseessemsmmmsmmrnncannns

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 33 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente
Pl R = e e i L R e L L L e e e i e e e g i e i

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “QUALITY
SEEDS", clase 35, Acta N° 50138/2019, solicitada a nombre de OCEAN QUALITY
- T

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S.R.L. ==-=szzsmssssezns

o R MAR 7m0
Asuncion, I .{._.;FJ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de NOVARA S.A.
contra la Resolucion N® 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
L-i tigl 0505, }r'l ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma OCEAN QUALITY S.R.L. solicita el registro de la marca
"QUALITY SEEDS" para amparar: "todos los productos” de la clase 31 -—-------mmrmmmmmm e

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma NOVARA S.A. presenta oposicion en contra de la
solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.” 449075. Que, por proveido de fecha
27 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposicion, dictandose la providencia de
“(...)Corrase traslado al solicitante citandola y emplazandola para que fa conteste dentro del término de ley.
Notifiquese”por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIgiosns. ----==========ssemsrsrmmmrmmmransnnae s sne s e

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de OCEAN QUALITY S.R.L. solicita
la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
providencia del 27 de enero de 2020, — s s

Que, a fs. 17 obra el informe del Actuario de la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08
de junio de 2021, dictdndose en consecuencia la Resolucion N°® 31 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se
declara la caducidad de INStANCIA. === se s e e s

Que, en fecha 20 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de NOVARA S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N® 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LITIZIOS0S, «sese s e s e e

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de NOVARA S.A., en fecha 11 de
noviembre de 2021; esta Direccion dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022.-

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (..) en el expediente de oposicion acta N® 1979668, expediente de
registro de marca acta N° 1950136, se tiene como tltimo tramite procesal la providencia de traslado de fecha
A Tl 070 e e o e Lo Dl MU O SO PO S A .

Que, la Resolucion recurrida considera: %(.) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operara la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses../.. En relacion al informe del Actuario, en el caso
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia../... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposicié

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: “(..)Que la Resr:l_hulrffin rﬁn' 3172021
rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaroryae:
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N°® 50136/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S.R.L, w=mmms e e

2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presenta el texto de la Resolucion al Despacho del Sr. Director de
Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el I7 de junio de 2021(...)" —=-=====s===sssmmsmmmmmmmecennsra s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IEEIPUESED, =r=ssmrensessenonseoan e s b e s s s s s s S e oo e e

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en
el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: “Contra toda resolucién, sea interlocutoria o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [...] b) apelacion ante la autoridad jerdrquica superior(...)", --------==-===---

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos
litigiosos se producira de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere
efectuado ningiin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la tltima actuacion”, «««-«-«««---=s==----

Que, al respecto, se tiene como (ltimo tramite procesal la providencia de traslado de fecha 27 de
enero de 2020, Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informatico institucional
como del expediente a la Vista, -« -r=erremrmmm e

Que, antes que nada, debemos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante el riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaré estado de
emergencia sanitaria y se dicto la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los organismos del
Poder Ejecutivo estan facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del
2020, los plazos de los procesos y tramites administrativos iniciados, Razon por la cual, fueron suspendidos
los plazos procesales, la suspension fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a
partir del Ol de julio del mismo afio por Resolucion N2 176/2020.- -« s=xmsasnssssmmsmses e

Que, la Resolucion N°® 176/2020 dispone en su articulo 3% “ESTABLECER como criterio para el
computo de los plazos computados en meses y dias corridos, para el ejercicio de los derechos, que el dltimo
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente dia computable el dia 01 de julio
de 2020, suprimiendo los tres meses de suspensién transcurridos entre dichas fechas,” —----------==-ssseees

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposicion promovida data del 27 de enero de
2020, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el
funcionario designado diligencie la cédula de notificacion al solicitante, Obra en el expediente el recibo de
dinero de fecha 02 de febrero de 2021 expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento
de las cédulas de notificacion de la providencia de traslado de los expedientes N° 1950136, 1950137 y 1950138,
Asi las cosas, entre la fecha en que se dict6 la providencia y la fecha en la que se solicitd el diligenciamiento
de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el articulo 56° de la
Ley 1294/98; aun descontando los tres meses de suspension de los plazos procesales adoptados por la
Pandemja e | | L o e

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolucion N°® 176/2020, el tltimo dia computable fue el martes 10
de marzo de 2020, el siguiente dia computable el dia 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de
suspension transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos-en el Arts 56
de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciami;tur\:iala
cédula de notificacion fue realizado cuando ya se habia cumplido el plazo estipula ]gf_xrmrmaf va
mencionada, e seess et etem ettt e st e v mmrm s e me s ama sa s aann se s fipiifoes == ...;_,_.?'.:’-'r-._--
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS’, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 50136/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S.R.L, -=rreesressrassrasssmmrsnmssnssssmmsanassnnnssssssssassnnssenssnanssn

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los codigos de fondo y
forma en materia civil y penal se aplicaran en forma supletoria”. El Articulo 174 del CPC dispone: “Caricter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las
partes. No podra cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni
por acuerdo de las PERES.' e e S S S S SRS S SeSessmsssssmessesassssssesssssssssssssssess

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion General
arriba a la conclusion de que corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--«=-s=ssssssesssmemsimamimmanoo.

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 31 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente
P T L s == s e i e g e . . e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca "QUALITY
SEEDS", clase 31, Acta N° 50136/2019, solicitada a nombre de OCEAN QUALITY

Art. 32
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE D?DSIC'I{:JN A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S.R.L. N B . -—_ A,

Asuncion, [ § VAR 7008

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de NOVARA S.A.
contra la Resolucion N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
e L L

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma OCEAN QUALITY S.R.L. solicita el registro de la marca
"QUALITY SEEDS" para amparar: “Servicios de distribucién y empaquetado de productos tales como: ;
Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o
sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromaticas frescas; plantas y flores
naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para
animales; malta; Productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura,
la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plasticas en bruto; composiciones para
la extincion de incendios y la prevencion de incendios; preparaciones para templar y soldar metales;
sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras
materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biolégicas para la industria y la
ciencia” de 8 clase 0.« e

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma NOVARA S.A. presenta oposicion en contra de la
solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.” 449075. Que, por proveido de fecha
29 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposicion, dictindose la providencia de
“(...)Corrdse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley.
Notifiguese”por la Direccion de Asuntos Marcarios LILZIOS0s, =«=--s-sss e e

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de OCEAN QUALITY S.R.L. solicita
la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
providencia del 29 de enero de 2020, —=se s e

Que, a fs. 18 obra el informe del Actuario de la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 08
de junio de 2021, dictandose en consecuencia la Resolucion N° 32 de fecha 17 de junio de 2021, por la cual se
declara la caducidad de instancia, - -« -« mmmmm e

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de NOVARA SA. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada porla

Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. —=-=--=s s e

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de NOVARA S.A., en fecha 11 de
noviembre de 2021; esta Direccion dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022. -

CONSIDERANDO:

registro de marca acta N® 1950137, se tlE]‘IE como tltimo tramite procesal la pmwd;:rma de 'Erasl do de fech
29 de enero de 2020 ...)" —-memrmmm e e demnnmeaoan R e

LI TH
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50137/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S.R.L. --=-s-s=ssesossmsesnenss

Que, la Resolucion recurrida considera: “(.) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operara la Caducidad de /a Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de é (seis) meses.../.. En relacion al informe del Actuario, en el caso
de autos, ha transcurride el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposicion N° 1979667, —-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: “(...JQue la Resolucién No. 32 / 2021 debe ser
rechazada por no haberse considerado situaciones especiales que se desarrollaron en el transcurso del afio
2020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentd el texto de la Resolucién al Despacho del Sr. Director de
Asuntos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 2021(...)" ==-====s=ssensmmmmmm i

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

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en
el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: “Contra toda resolucion, sea interlocutoria o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [...] b) apelacion ante la autoridad jerarquica superior(...)", -----------------

Que, en primer lugar, el Art, 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos
litigiosos se producird de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere
efectuado ningun acto de procedimiento a partir de los seis meses de la (ltima actuacion”. --------------==--+--

Que, al respecto, se tiene como ultimo tramite procesal la providencia de traslado de fecha 29 de
enero de 2020, Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informatico institucional
como del expediente @ Ja vista, - —-sommmm e e

Que, antes que nada, debemos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante el riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declaré estado de
emergencia sanitaria y se dicté la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los organismos del
Poder Ejecutivo estan facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta el 30 de junio del
2020, los plazos de los procesos y tramites administrativos iniciados. Razén por la cual, fueron suspendidos
los plazos procesales, la suspension fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando los plazos a
partir del 01 de julio del mismo afio por Resolucion N2 176/2020,-------=--===ssesmmsummmmmm s ssesssas e

Que, la Resolucion N° 176/2020 dispone en su articulo 3°: “ESTABLECER como criterio para el
computo de los plazos computados en meses y dias corridos, para el ejercicio de los derechos, que el dltimo
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente dia computable el dia 01 de julio
de 2020, suprimiendo los tres meses de suspension transcurridos entre dichas fechas.” —-----=--=--zszemeeeeee

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposicién promovida data del 29 de enero de
2020, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el
funcionario designado diligencie la cédula de notificacion al solicitante. Obra en el expediente el recibo de
dinero de fecha 02 de febrero de 2021 expedido por el Ujier Notificador en concepto de dallgnncnammntn
cle las cédulas de notificacion de la pruwdenma de trasladn de los expedientes N° 195{]]?6 1951]13? :
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA QUMJTY SEEDS", CMSE 39, E}cPEDIEmE N° smmzma SDL[C[TADA POR
OCEAN QUALITY S RUL; wossaimsnsisioicmarnsnssins s mmssimsnsiions RN SIS

Ley 1294/98; ain descontando los tres meses de suspensién de los plazos procesales adoptados por la
pandemia o |~ 1 0 1 L

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolucion N® 176/2020, el ultimo dia computable fue el martes 10
de marzo de 2020, el siguiente dia computable el dia 01 de julio de 2020, suprimiendo los tres meses de
suspension transcurridos entre dichas fechas, habiéndose cumplido los 6 meses establecidos en el Art. 56
de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020. Por lo que el recibo/orden de diligenciamiento de la
cédula de notificacion fue realizado cuando ya se habia cumplido el plazo estipulado en la normativa
R T AT L, o e gt i i o e 4 50

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los cadigos de fondo y
forma en materia civil y penal se aplicaran en forma supletoria™. El Articulo 174 del CPC dispone: “Caricter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las
partes. No podré cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni
por acuerdo de Jas Partes.” —«---soemommr oo

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion General
arriba a la conclusién de que corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---------===-=ssrermmnannmnannncee.

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 32 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente
O T T TN o o e s et 3 v e e e P e P e e e o i e P

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *QUALITY
SEEDS", clase 39, Acta N® 50137/2019, solicitada a nombre de OCEAN QUALITY

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA”", CLASE 43, EXPEDIENTE N°® 99353/2023, SOLICITADA POR
MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA, —+-==-snssannsaanas

Asuncion, 1§ WAR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Luis Machuca Rojas, contra la Resolucion N° 2033 de
fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; «=-=--=-ssssssscemsmmmmmmmmm i

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Luis Machuca Rojas, e interpone Recurso de Apelacion
en contra de |a Resolucién N2 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas. --

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACH O I TP 0. - < om e et e s

Que, en fecha 24 de enero de 2025, MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA bajo patrocinio de
Agente de Propiedad Industrial, expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de enero de 2025, -------mcamm s rm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: lLa marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicion: Art, 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., El solicitante no reivindica Asuncion, por lo tanto,
lo que si pretende proteger es PROTEIN HOUSE, lo que constituye un signo descriptivo, por lo tanto,
incurre en la prohibicién establecida en el Art. 2° inc. e). La denominacion se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
PR LN TN ) et S NI 1 S e o SO SRS LB

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... )Sabrd la Sra. Directora que los
signos descriptivos son aquellos que designan caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad,
componentes DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR ../[.. Para practicidad de su
determinacion, tribunales y la doctrina a nivel internacional han usado la siguiente regla: un signo es
descriptivo cuando responde a la pregunta ;COMO ES EL SERVICIO O PRODUCTO? En ese sentido,
corresponde mencionar que los términos "PROTEIN HOUSE", al traducirse al espanol, significan: “CASA
PROTEINA/CASA PROTEICA" ;Puede pensarse entonces que “PROTEIN HOUSE” es descriptiva para los
servicios solicitados? Categoricamente no. En aplicacion de la regla predicha, se podrian considerar
descriptivas para la clase 43 por ejemplo las denominaciones: HEALTHY FOOD/ COMIDA SALUDABLE/"
*FAST FOOD", “BUEN COMER", “"COMIDA MEXICANA/CHINA®, etc.(. )" ——memmmmm e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca,
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, “cuand
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa ,HJ genﬁé gl ese

¢ it
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, snucrmm POR
MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA, —+-==--=sszsssssezsnneesnss

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 “ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA" fue presentada para cubnr gervicios de la
clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de restaurante de comidas

De igual manera, se verifica a fs. 01 de autos que el solicitante no reivindica el término “ASUNCION". -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *ASUNCION PROTEIN HOUSE"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“PROTEIN HOUSE" -al no reivindicarse el término ASUNCION- no constituye el nombre habitual con el
que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional.----=-==-==ssremmmmmmrnmme e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ASUNCION PROTEIN HOUSE Y
ETIQUETA" representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los
elementos visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. —sssses s s

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: NUTRI POINT Protein Food, la comida répida
que siempre buscaste (slogan), clase 43, Registro N® 598107 a nombre de Mariana Gomez Nufiez; OF LA
ONDA FIT PROTEIN BAR, clase 43, Registro N° 596464 a nombre de Aida Jazmin Espinola Serna;
BROTEINBAR, clase 43, Registro N°® 500909 a nombre de Ruth Elizabeth Sanabria; PROTEINYARD, Clase 43,
Registro N* 507687, a nombre de Myrian Marisol Martinez De Garcia; extremo que demuestra que el
vocablo PROTEIN es de uso comiin en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin
que ello afecte la libre competitividad entre los MiSmMOS, «=-==sssssssses e s

Que, sucede lo mismo con el téermino HOUSE, al realizar la busqueda en el sistema ir atico
institucional se verifican los siguientes registros en la clase 43: MARY"S COFFEE WTEEI 0 N® 578649,
a nombre de Sun Hee Jung; UNIC STEAK HOUSE, Registro N° 443376, a nombre de Pa.c. T, dPng Group, |
Inc.; LA ATA BURGER HOUSE, Registro N° 501924, a nombre de ulia Pamela Esﬂgarr"th: teedsy Diegs.
ANtonio Garcia Ibarma, —— - -cmesmm e el D e foerin
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2033 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 99353/2023, SOLICITADA POR
MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. —-=sscsmcssmmcsmmsncnnesmmsncnsancsanssnesssnansse smmama e smmeaneansan

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administratives contempla en el Art. 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberan actuar sin ninguna discriminacion
hacia los administrados, tanto en la substanciacién del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..” — = cesormrs oo

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
cuadrado de color negro en el centro la denominacion solicitada con una tipografia especial en color
blanco dentro de un circulo en multicolor y la figura de un "rayo” también en lineas multicolar, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,---------------

marca solicitada

ASUNCIGCHN /

PROTEIN HOUSE

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, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa, -----------===-=====ssssssmmreeees

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024 por la Direccion de

MerJI‘ B o i o S S S S RS S S S Ssees e
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 9?553#202‘! qﬁT?‘a{Qd’L a
nombre de MIRNA ELIZABTH SANTANDER AGUILERA. —wir x\:--
/| '
T -_'_'_f P
Art32  NOTIFIQUESE soscneswsonnintuicessnn sommmcmiiorsciorsos e A R s g s amanisnssins }I
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI
MOHAMAD DIAB. SRR S S R e

asuncion, 1 B MR 7R

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RUTHLESS
VAPOR CORPORATION en contra de la Resolucion N° 104 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIIOsS0s, ¥; -=-=---=smmmmmmmmmm e e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de RUTHLESS VAPOR
CORPORATION e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N® 104 de fecha 28 de febrero
de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,-----=--==r=ssreems e

Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto,------

Que, en fecha 02 de octubre de 2023, el representante convencional de RUTHLESS VAPOR
CORPORATION expreso agravios; en fecha 17 de noviembre de 2023 la representante convencional de ALI
MOHAMAD DIAB contesto el traslado de los agravios. En fecha 21 de noviembre de 2023, esta Direccidn
dictd la providencia de Autos para Resolver. -« e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..)se promueve oposicion contra fa solicitud de
registro de fa marca LOADED clase 09, sabre la base del registro de la marca LOADED y LOADED E-LIQUID
(marca extranjera); clase 34 ../.. esta Direccion considera que las denominaciones en pugna pueden
coexistir pacificamente, ya que se ha demostrado segiin las constancias obrantes en el expediente gue la
denominacién LOADED se encuentra registrada en nuestro pais en la clase 34 y 35, a nombre del solicitante
Ali Mohamad Diab ../.. queda comprobado que la solicitud presentada por Ali Mohamad Diab, para el
registro de la marca LOADED, Clase 09, puede registrarse segiin lo dispuesto en el Art. 1 y concordantes de
18 LV IZPHIGRL. ] ——mresmesssumrovmesmresenmnsns mrrmse e s e st ey e A e s i S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: *(..)Nada mads alejado de la
verdad que estas manifestaciones vertidas por el Inferior pues es justamente al realizar una comparacion de
las marcas en conjunto cuando puede ser apreciado que las marcas en pugna sin idénticas entre si ../...
resulta evidente el afdn por parte del solicitante de aprovecharse indebidamente del prestigio ganado por
terceros, con el cual no posee ninguna relacion ../.. contradigo categoricamente que la marca LOADED
pedida por la adversa retina los elementos distintivos suficiente como para hacer posible su registro ../... Si
bien es cierto que la marca solicitada LOADED se encuentra registrada en las clases 34 v 35 a favor de [a
solicitante, ello no le otorga derechos sobre una clase en la cual todavia no se encuentra registrada .../...tal
como fuera demostrado en la estacion procesal oportuna , mi mandante es el legitimo propietario de las
marcas LOADED y LOADED E-LIQUID en paises como Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Unién Europea,
Nueva Zelanda .../... estando registrada desde el ano 2016, registros que prueban la fama y notoriedad de las
marcas de mi mandante. La existencia de los citados registros confirma de manera irrefutable que mi
mandante posee ya un derecho adquirido sobre las denominaciones LOADED y LOADED E-LIQUID(...)" ---

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: “(..)el fallo cuestionado, es
suficientemente claro y determinante, dado que estudia y analiza el conflicto entre lasinarcas y re,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALl
MOHANMAD DIAB, — =i e e

reglamentario, es posible la COEXISTENCIA PACIFICA de las mismas, de donde se desprende que la
resolucion apelada se ajusta en todo a derecho y por consiguiente la misma bajo ningtin punto de vista
puede ser atacada ../.. mi Mandante es propietario, en nuestro pais de la marca "LOADED” CON REGISTRO
CONCEDIDO EN LA CLASE 34 Y N° 4888092019 Y LOADED CON REGISTRO CONCEDIDO EN LA CLASE 35
N® 488755/2019 ../.. podemos demostrar en forma fehaciente de que obran, tanto en la bases de datos
informaticos como en la seccidn de archivos de la DINAPI, titulos que han sido otorgados en distintas clase
¥ con diferentes titulares, y que jamas han sido objeto de ninguna oposicion y que paso a detallar a
continuacion: “LOADED", CLASE 1....... “LOADED", CLASE 5(...)" —---+=swsesmrrmssrermemsrrme s s

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas LOADED (solicitada en clase 09) y la marca LOADED -
LOADED E'LIQL"D {registrn Extranjerﬂ]. e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
D L T, === i e e e A S S e b eSS s St bit e ains

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “LOADED", clase 09, con la marca
oponente “LOADED - LOADED E-LIQUID", con registro extranjero. —-------=--=-=-ssmmmmmmmmmmme e

LOADED (marca solicitada)
LOADED - LOADED E-LIQUID (marca extranjera oponente)

Que, obra en el expediente administrativo, en fs. 37 a 54, la Declaracion Jurada y copias de los registros
extranjeros alegados de la marca LOADED y LOADED E-LIQUID a nombre de Ruthless Vapor Corporation,
todos ellos en la Clase 34, que han sido agregados por |a parte oponente en la etapa procesal pertinente. —--

Que, de igual manera obra en el expediente administrativo, en fs. 34 a 35, las copias de los registros
nacionales alegados de la marca “LOADED", en las clases 34 y 35 a nombre de Ali Mohamad Diab, que han
sido agregados por la parte solicitante en la etapa procesal pertinente. —---------=semerrmmmm s

A dicho respecto, es canveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. La marca solicitada en autos y la marca
extranjera oponente ng comparten la misma clase del nomenclador internacional.

FrrrErETsIETER SRS TR —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 06108/2019 A NOMBRE DE ALI
MOHAMAD DIAB, ---------s--=ex=-

Que, es importante mencionar que el solicitante ALI MOHAMAD DIAB ya cuenta con los siguientes
registros de su marca LOADED: Registro N° 488755 en la clase 35 para los servicios: "Importacién,
exportacion, comercializacion y venta de tabaco, articulos para fumadores y cerillas”y Registro N° 488809
en la clase 34 para los productos comprendidos en la clase "“tales como: tabaco, articulos para fumadores y
F T . T T——————

Que, los registros N° 488755 y 488809 de la marca LOADED a nombre del solicitante de autos, en las
clases 35 y 34 respectivamente, datan del 31 de julio de 2019. De lo cual se puede colegir que el solicitante ya
posee derechos adquiridos sobre la denominacion solicitada y pretende la proteccién de otra version de
una marca que ya le pertenece, en la clase 09, para productos relacionados a los que ya comercializa con los
e A e

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, -===-=r==rssssremesaesemmcncommcnnncioasanen

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas LOADED en
la clase 09 y la marca oponente extranjera LOADED - LOADED E-LIQUID en la clase 34, —=sessmmeemeennenenne.

Que, es indispensable tener presente el Principio de Territorialidad, conforme al cual la proteccion
conferida al titular de una marca se limita al territorio en el cual ésta se encuentra registrada. En materia
marcaria, quien primero presenta la solicitud de registro adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso
que nos ocupa, es el solicitante quien cuenta con prioridad para la proteccién sobre la denominacion en

Que, de igual manera conviene traer a colacion lo dispuesto en el Art.18 de la Ley de Marcas: “E/
propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozard de las garantias que
esta ley le otorga, una vez registrada en el pajs”. respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta
dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por
rechiazuda ld opaaioitn detuigitla, e e e B S R S LR R ST S e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente, por tanto, corresponde confirmar
la Resolucion recurmida.--—---=---s-mssmsmm s e s s e e oo a e e

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

Art. 12 CDHF‘IRhMR la Resnlucmn N°® 194 de fecha 28 de feblauﬁi Bide 202} d!ctada pd

' *DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamends, 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrodt, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'LD&DED' CLASE 09, EXPEDIENTE N® 06108/2019 A NOMBRE DE hLl
MOHAMAD DIAB, -++-+=ssssrsesemsassssrasasssnssesasscmeas et amr s aemememtemamam s s s mas s s e semamsmns

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“LOADED", clase 09, Expediente N° 06108/2019, sclicitada a nombre de Ali
Mohamad Diab. ----------=-ermememmm e

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---------------ssieseS
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. =====r=ss=rssssmsssssresmscamasasssssnmsnnssnmsntasnssnssmss s snnns s smen s sasans

"'JEI ARAS

) |
Asuncion, T ﬂ MAN  /U/h

VISTOS: los recursos de apelacion interpuestos por el representante convencional de HALTEN S.A. v
el representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resolucion N° 1085 de
fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --=---------=--

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN S5.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s.-==«==r=sssrmsrsssssmmm e e

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de CYTOZYME
LABORATORIOS INC. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1085 de fecha 06 de
diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,---------sssermmmsmsmsn.

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
a1y LT e

Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de HALTEN S.A. expreso agravios;
en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de AGRO SANTAFE S.A. contest6 el traslado
de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver. —

Que, en fecha 10 de abril de 2025 se declard desierto el recurso de apelacion interpuesto por el
representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resolucion N° 1085 de 06
de diciembre de 2023, — e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca CYTO FLOW (CO MO), solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de las
marcas CYTOZYME clase 01 y ZITO clase 29 ../.. con respecto a la segunda oposicion CYTO FLOW (CO
MO) vs. ZITO, notamos que, el producto y fos servicios protegidos por las marcas en conflicto son
diferentes en su naturaleza y finalidad; por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en
consecuencia ocurre lo mismo con el piblico consumidor. Que, igualmente cabe destacar el criterio
constante en materia marcaria que a la hora de comparar fas marcas deben ser en su conjunto por ser de
esa forma como el ptiblico consumidor las encuentra en el mercado. Y es precisamente al ser observadas
en conjunto es donde mejor se pueden observar 1as diferencias(...)” —-===-=esesmm e

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante HALTEN S.A. y manifiesta: (. )Estas
manifestaciones que demuestran el poco profundo analisis del que fue objeto esta oposicion o bien el
parcialismo con el que la misma fue dictada pues la Inferior omitié mencionar que la marca ZITO de
propiedad de mi mandante no sélo se encuentra registrada en la clase 29, sino también en las clases 30, 31 y
32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos ../..
pues si bien las marcas enfrentadas no se encuentran en una misma clase, éstas si se encuentran
intimamente relacionadas. En efecto la solicitud de registro CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA pretende
amparar solo “fertilizantes” en la clase 1, en tanto que los prﬂducms de J'as clases 29, como frutas y ye
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°® 51656/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE 8. A, - e e

sucedineos, el arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de
cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria .../... también precisan de fertilizantes para su crecimiento
il las denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto la letra “2" como
la *C", colocada anteponiendo a una vocal suave, asi como las letras "I" e *Y", presentan el mismo sonido al
ser leidas o escuchadas, quedando totalmente eqUIParadas(...)” — ===« seesmtmmi e

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: “(...)la oponente insiste en que ain
encontrandose en distintas clases "estin intimamente relacionadas” porque los productos de las clases 29,
30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaria la hipotética situacion de confusion
con los medicamentos cuando el consumidor ingiere un producto que le dafia a su salud; o también estaria
“intimamente relacionado” con los servicios de transporte que es el medio en el cual se distribuyen los
productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos “intimamente relacionados” ../... expresa la
oponente que las denominaciones ZITO / CYTO “suenan” de idéntica forma y llama la atencion que la
oponente solo dirija su atencion a una parte del total de la denominacion de mi mandante, cuando existen
varias marcas concedidas con la particula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera le
parecieron confundibles a la oponente de estos autos(...)" —---==--=rs e m s

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. fue declarado desierto. En
ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicacion supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas-
dispone: “Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolucién impugnada quedara
T e O e T —

Que, si bien fue declarado desierto el recurso de apelacion interpuesto por la firma CYTOZYME
LABORATORIOS INC. con relacion a la marca oponente CYTOZYME, se encuentra pendiente la resolucion
de la apelacion deducida por la firma HALTEN S.A., como titular de la marca ZITO registrada en las clases
29,30, 31, 32, la cual sera objeto de analisis en la presente resolucion, —---r=-=srssmesrmmsm e

Que, en ese sentido, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA
(solicitada en clase 01) y la marca ZITO (registrada en clase 29, 30, 31 y 32), —---ssesmmmsmsmmmmmne e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es repla 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 anlisis desde la éptica de los eventuales
B = = e L o et e o

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA”,
clase 01, con la marca oponente “ZITO” clase 29, 30, 31, 32, — - mr e me e

CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA (marca solicitada)
ZITO (marca oponente)

poseen elementos que las diferencian en los planos grifico y fonético, ademas difieren erpsu. iy
la cobertura de los productos que amparan, —--«=-s-sssesermsmmmm DISSISEES (179

L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A
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Que, si bien se asemejan en el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente
distinta “cyto FLOW (CO MO)". En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintive, " —----=-----

Que, la diferente longitud y la terminacion de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De las diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
Dastamte cligiTril, ==seeesese s m oo s e e e s e 8 R A A e e m s s e n

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente “ZITO" registrada en clase 29 comprende: “Productos de /a clase 29, tales
como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y
productos licteos, aceites y grasas comestibles”, gn la clase 30 comprende: “Todos los articulos de la clase
30, comprendiéndose entre ellos: café, té, cacao y sucedineos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiterfa; helados; azicar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo”, en la clase 31
comprende: “Productos comprendidos en la clase 31, tales como agricolas, horticolas, forestales y granos,
no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas,
plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta” en la clase 32: “Productos de la clase 32, tales
como cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de
frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”. Mientras que la marca en tramite de registro
“CYTO FLOW (CO MQ)" solicita la cobertura en la clase Q] para “Fertilizantes”, -------=-==-==-semsesmraemncanens

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna pno comparten la misma
clase del nomenclador internacional. — - res=srrrrmrrremr e e s e

Que, conviene mencionar lo senalado en el Matenal: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPIN® 259/2025: *En virtud de fa regla de la especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.™ En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siey
productos plenamente distinguibles-, —-r-ssemerermsrroeere e e

' Derechn de Marcas. jorge Otamendi. Editomal: LexisMexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
" Direcern Machomal de Prognedud Tridecmald, (20255 Miweiver o of Bxamen e Mareis on Panimay,
latrpsy S wmadinapd goope peareal fo 3 e indusingl Soaieas - direciiees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1085 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A, -«-esiseetosecasetusamsasmanssiecsiosmatos o oot

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la blsqueda en la base de
datos del sistema informatico institucional se verifica el Registro N.* 429218 (fecha de expiracion:
27/12/2026) de la marca ZITO, en la clase 01, a nombre de Teixeira S.a,; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos,
concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente, por ende, esta
Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
prosperar en registro, De igual manera se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 1:
CYTO-SEED, Registro Nro. 574477 a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., CYTOZYME, Registro Nro,
478897, a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., CYTONUTRI, Registro Nro. 492480, a nombre de
Cytozyme Laboratorios INC., —ees e e e e e s s s s s e s s s s s n s s an s s m s

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
s la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocidp, ™, -----=--—=-cemm e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CYTO FLOW
(CO MO} Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32, —---reemsrmmmssmmmemnnemcaneees

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, =======sx=sesssms o e

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N® 51656/2022, solicitada
anombre de AGRO SANTAFE S.A. —-------mrrmrmm e T s

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,

' "DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamends, 9* Ed.. CABA. Abeledo Perror, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. -----senzzsmenzeenes

MAB  annp
Asuncion, 16 AR LUy

VISTOS: los recursos de apelacién interpuestos por el representante convencional de HALTEN SA. y
el representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resolucién N° 1084 de
fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; «---=+s==-ss=s-+

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0s0s, ------=««-casssmasmmmammsmanmans e ot e s

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de CYTOZYME
LABORATORIOS INC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1084 de fecha 06 de
diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s,-«====sss=sssrassmmraasnsemanreennns

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
ARG —— e s e e e e e e e T ——

Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de HALTEN S.A. expres6 agravios;
en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de AGRO SANTAFE S.A. contesto el traslado
de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver. —

Que, en fecha 11 de febrero de 2025 se declaré desierto el recurso de apelacién interpuesto por el
representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resolucion N° 1084 de
06 de diciembire tle B0 I, — e e i i i e s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca CYTO FLOW PLUS 30, solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de las marcas
CYTOZYME clase 01 y ZITO clase 29 ../.. con respecto a la segunda opaosicion CYTO FLOW PLUS 30 vs.
ZITO, notamos que, el producto y los servicios protegidos por las marcas en conflicto son diferentes en su
naturaleza y finalidad; por ende. Jos lugares de ventas son completamente diferentes, en consecuencia
ocurre lo mismo con el publico consumidor. Que, igualmente cabe destacar el criterio constante en
materia marcaria que a la hora de comparar las marcas deben ser en su conjunto por ser de esa forma como
el publico consumidor las encuentra en el mercado. Y es precisamente al ser observadas en conjunto es
donde mejor se pueden observar las diferencias(...)” —---------sssssms i s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HALTEN S.A. y manifiesta: (. )Estas
manifestaciones que demuestran el poco profundo analisis del que fue objeto esta oposicion o bien el
parcialismo con el que la misma fue dictada pues la Inferior omitio mencionar que la marca ZITO de
propiedad de mi mandante no solo se encuentra registrada en la clase 29, sino también en las clases 30, 31 y
32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos ...[..
pues si bien las marcas enfrentadas no se encuentran en una misma clase, éstas sf se encuentran
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA”", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A. =-====ssssssnssssancemec s eme s smm s m s s s sme sem o som s m s e s s e e mm smm e mmmmmmn s mmnns

desarrollo, en tanto que la mayoria de los productos cubiertos por la clase 30, como el café, té, cacao y sus
sucedaneos, el arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagi; harinas y preparaciones a base de
cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria .../.. también precisan de fertilizantes para su crecimiento
.t las denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto la letra “Z” como
la “C”, colocada anteponiendo a una vocal suave, asi como las letras “I" e *Y", presentan el mismo sonido al
ser leidas o escuchadas, quedando totalmente equiparadas(...)” — -=--===+ssssammeem s et

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(...)la oponente insiste en que atn
encontrandose en distintas clases "estan intimamente relacionadas” porque los productos de las clases 29,
30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaria la hipotética situacién de confusion
con los medicamentos cuando el consumidor ingiere un producto que le dafa a su salud; o también estaria
“intimamente relacionado” con los servicios de transporte que es el medio en el cual se distribuyen los
productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos “intimamente relacionados” ../... expresa la
oponente que las denominaciones ZITO [/ CYTO “suenan” de idéntica forma y llama la atencién que la
oponente solo dirija su atencién a una parte del total de la denominacién de mi mandante, cuando existen
varias marcas concedidas con la particula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera le
parecieron confundibles a la oponente de estos autos(... )" —====rssemrem o

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC, fue declarado desierto. En
ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicacion supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas-
dispone: “Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolucion impugnada quedaré
FHNE DI A rmne e et e sy s S R SR S A

Que, si bien fue declarado desierto el recurso de apelacién interpuesto por la firma CYTOZYME
LABORATORIOS INC. con relacion a la marca oponente CYTOZYME, se encuentra pendiente la resolucion
de la apelacion deducida por la firma HALTEN S.A., como titular de la marca ZITO registrada en las clases
29,30, 31, 32, la cual sera objeto de analisis en la presente resolucion. = -ccc-ooooocrammmmmmee e

Que, en ese sentido, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA
(solicitada en clase O1) y la marca ZITO (registrada en clase 29, 30, 31 y 32}, — ----<-ceeemrmmmreeammeammnmnsammmeeaaas

Que, al iniciar el anélisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wvision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
CONBUIITITIONES, = wamenmnsnsmeston sasmsxssnmsiamstommmm e st i e o e 4 S b R i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA",
clase 01, con la marca oponente “ZITO" clase 29, 30, 31, 32, mmeceremmcmmmmmmmmsnranee e s es e as s s e ees

CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA (marca solicitada)

ZITO (marca oponente) T

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante ;’CYTU F
ETIQUETA" y la marca oponente “ZITO", por mas que compartan parte del inicio de su
W o

Q‘“" | q |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 51650/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A, ~----s-ssrrrmremrmsemrasmeensrememenes

poseen elementos que las diferencian en los planos grifico y fonético, ademas difieren en su longitud y en
la tobertura de los productis que AMpParan, - === e et e et e et e

Que, si bien se asemejan en el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente
distinta “cyto FLOW PLUS 30". En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo,” —----------

Que, la diferente longitud y la terminacién de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De las diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
bastante disimil, sssssssssrmrrrmmmr s SS NS S A SN ESEEAEEEESEEEESSSssESmsssEEssassEsss

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vernos que la
cobertura de la marca oponente *ZITO" registrada en glase 29 comprende: “Productos de la clase 29, tales
como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas. jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y
productos ldcteos, aceites y grasas comestibles”, gn la clase 30 comprende: *Todos los articulos de la clase
30, comprendiéndose entre ellos: café, té, cacao y sucedineos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azticar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo®, en la clase 31
comprende: *Productos comprendidos en la clase 31, tales como agricolas, horticolas, forestales y granos,

no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas,
plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta®, enla clase 32: “Productos de la clase 32, tales

como cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de
frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas". Mientras que la marca en tramite de registro
“CYTO FLOW PLUS 30" solicita la cobertura en la clase Ol para “Fertilizantes”, ----=-====r=ssssersrmmammsmancaacans

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art, 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ——===rreserecreermr s wre e c e ee rme s s emn e e e e ees

' Derecho de Marcis, jorge Otamends, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AND: 2003 "
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51650/2022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE §.A, --r+sre-sremmsreresmememsrotnesresmems e m s s s asammrstasasas ases sasmasamasmt asmnmes

£

de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.™ En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademis sus
productos plenamente distinguibles-. —----m-mrmrmmm e s

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la busqueda en la base de
datos del sistema informdtico institucional se verifica el Registro N.° 429218 (fecha de expiracion:
27/12/2026) de la marca ZITO, en la clase 01, a nombre de Teixeira S.a.; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otra marca con la que posee mayores semejanzas que el caso de autos,
concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro se encuentra vigente, por ende, esta
Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
PSP Al B L IO, —— === e e e e e e e e s e s 4 e e s e e ——————

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de heche, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.™, -----«=«=smeemmeemmmsma i

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CYTO FLOW
PLUS 30 Y ETIQUETA en la clase O1 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32, — -~ reeemmmmmmmms s

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciom N° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada porla
Direccidn de Asuntos Marcarios LItIgios0s. -======-==ssssessmsmssmmme e s anaaaes

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 51650/2022, solicitada
a nombre de AGRO SANTAFE S.A, —--------------o--2

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.

Dirceesin Macional de |"r\::|11u;d.|.d Intekecmal, (20125 I?.-l'n i l.'.-..-.-..- of Piasrrw e A oo Parsigay
fuiipas ) Pawesn ki v pearpgl Sl e i

' *DERECHO DE M.H.RC AS" = ]DI!'EE' D:-I‘rwndl L ['.d l:.l'\ﬁ.-\ ,-'||,|n;:|-|,-1_h:| Pq:rru.'l_ 2017 =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “E EDUTOYS Y
ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N*® 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA 5.A, —--=s-smsmsnmmmmeceenes

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RONDA S.A. en
contra de la Resolucion N® 998 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; =======r===-

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de RONDA S.A., e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 998 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por
la Direccion de Marcag, ——----=-s=rrrrrrrmerree e rere e e e e e e e e e s e e s e e e

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelacion INterpuesto. == s sr s e e e s e e et s st s e e s s et e s e s

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de RONDA S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
11.de noviembre de 2024, e reresemrerarroe st s e an s ma it ne s resa s s e st e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que fa misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuenira incursa en la siguiente
prohibicion: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, 0 que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se considera descriptiva v sin
distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
o R e s L e RS IS I s o b 8

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )la denominacion “E EDUTOYS",
NO designa algtin producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente constituye una expresion de fantasia para la clase 28. Basta con hacer un simple anilisis de [a
denominacion para entender que, desde ninguin punto de vista, se designa en la misma algin producto
protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 28 serfan JUGUETES, MASCARAS,
MUNECAS, PELOTAS, MONOPATINES. Esas denominaciones si, efectivamente. designan el producto que
protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen al producto, a saber;
BRILLANTE, GRANDE, DIVERTIDO, COLORIDO, RAPIDO. Por ende y segiin lo establecido en la propia ley
de marcas, articulo 2 inciso e, definitivamente no puede ser considerada genérica. 5i bien, la marca de mi
mandante contiene dentro de su denominacion la palabra TOYS (juguetes en el idioma inglés), el término
no esta siendo utilizado de forma aislada, sino, que se encuentra dentro de una denominacion de fantasia,
como lo es E EDUTOYS, término que, en su conjunto forma una denominacion totalmente novedosa para
la clase, muy lejos esta de ser genérica o descriptiva. Como mencionamos anteriormente, podria tal vez
considerarse una marca evocativa, pero claramente no es descriptiva ../.. El término evocativo, no da una
idea del producto o servicio que se brindara con dicha marca. Y a veces, mas que una idea, nos brinda una
certeza sobre el mismo. Pero de ninguna manera como una designacion descriptiva necesaria o usual para
aquello que describe. La denominacion "E EDUTOYS" no es la utilizada usualmente para describir
pmducmsmmn ':Jiugueres"{r“}"“....“............",....,...,.....,",,..,...."..,...,.,.,."__-._,_-,...-__,-.__--__---__.-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia 6 rig,

A

interpuestu1 ........................................................................................ B LT

I
.1..1;;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “E EDUTOYS Y
ETIQUETA”", CLASE 28, EXPEDIENTE N*® 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S.A. —--=resssnsesememaancannns

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho 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 “E EDUTOYS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 28 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Juegos y juguetes; juegos educativos tictiles;
juegos educativos electrénicos; juegos educativos electrénicos para la ensefianza cartones de bingo; dados;
fichas para juegos; fichas para juegos de apuestas; figuras [juguetes]; juegos de damas; juegos de dominé;
juegos de ajedrez; juegos de sociedad; juegos de mesa; marionetas; mascaras [juguetes]®-----------------=-=---

Que. a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “E EDUTOYS" resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “E
EDUTOYS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del
nomenclador INternacional. -« -ssssmm e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “E EDUTOYS Y ETIQUETA" representa una
creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, ——-esemesmesmo e

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: IN TOYZ, Registro Nro. 555014, a
nombre de Intex Marketing Ltd.; HOT TOYS, Registro Nro. 495122, a nombre de Hot Toys Limited: TOYS R
US, Registro Nro. 596725, a nombre de TRU KIDS INC. ; extremo que demuestra que el vocablo TOYS es de
uso comun en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre
competitividad entre los MISmOs. «--secoms s

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna di '
hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisioned

otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...” —------ s 1,,
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 998 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “E EDUTOYS Y
ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N® 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S A. mwme— -

Que, adicionalmente, la marca solicitada c|uenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
circulo blanco, dentro del cual se ven figuras coloridas de rompecabezas, en el centro la “E” en color azul
en tamano preponderante y en la parte inferior “edutoys” con una tipografia especial en colores, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,---------------

marca solicitada

' l’duto‘?:"

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, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ---------------------

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 998 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Direccién de
AT OS, w0 e e S S e e 0 o i e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “E
EDUTOYS Y ETIQUETA", clase 28, Acta N® 25588/2023, solicitada- bre de RONDA S.A.

Art. 30 NOTIFIQUESE. -+ s-snsssnnssiinacanrsiossssasinaass A, )
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. -

Asuncion, AR spoe
cién, 16 AR ;g

VISTA: La solicitud de registro de marca “3YD Y ETIQUETA", Acta N° 42886/2024, clase 14,
solicitada por TZE MING SZETO y; ««-sess s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2024 se presenta TZE MING SZETO y solicita el registro de la marca
"3YD Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 14, —-==--=sermmemmmrmmmreeee e

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 ha sido emitide el Dictamen N° 138229 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de |a referida solicitud de marca. «---=s-remsemmrmmemm s

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca "3YD Y ETIQUETA”, Acta N® 42886/2024, clase 14, solicitada por TZE MING SZETO, con Dictamen de
la Direccion de Marcas N° 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025, favorable a la emision de la respectiva
RN 0 R MU oot i o R S ML i i i g S R S S 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 la ley regulatoria, velando siempre por el interés
general. B A L e 5l e S o e o S 0 e e S 5 i i

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

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

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio adoptado por la Directora 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. i) *(..) ..Jos signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por
quien conocia o debiera conocer que el signo pertenecia a Un terero™------=======s=mrs e

Que, la solicitud de registro analizada “3YD ¥ ETIQUETA . conforme a lo expuesto en el parrafo
precedente, no puede ser objeto de apropiacion pues la etiqueta solicitada es sumamente parecida a la
etiqueta utilizada por la marca *BYD Y ETIQUETA" a nombre de BYD Company Limited; que cuentg 08
siguientes registros nacionales: 586464, 575765, 575764, 575763, 575762, 575761, 548359, 526152 G38l]9 SH

" Articulo 6°.- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del publico, podra denegar el reglstro de una marcTredénti® o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, adn mediando mnsennmle i del
titular de la marca registrada. =
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N*® 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N® 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. -

458427, 458426 . La semejanza mencionada entre los elementos figurativos puede apreciarse en el siguiente
CGtE‘jD: e o 5 L e S e i e i e

Marca solicitada:

3YD

Marcas registradas a nombre BYD Company Limited:

- € @D

Que, como puede notarse entre las etiquetas enfrentadas existen extremas semejanzas, circunstancia
que nos permite colegir que el publico consumidor podria verse inducido a confusion o asociacién
respecto a la procedencia de los productos que se pretenden amparar con la presente solicitud. —-----------

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto entre marcas
no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algun grado de similitud entre los
signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mas detenido. En estos casos, la objecion al
registro de una marca se basara en el principio del riesgo de confusién. Bajo este principio se debe
denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca
fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o servicios especificados, el uso
probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos
debe entenderse por confusion cualquier suposicién o percepcion erronea por parte de un consumidor
sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen
mmerna.l' de los productos y servicios desrgnadﬂs por las marcas, cuando dicho vinculo en realidad ne
e\:‘;i‘te o e

Que, en el caso de autos, la solicitud presentada por TZE MING SZETO carece de legitimacion, toda
vez que el solicitante no ha acreditado vinculo juridico alguno con la empresa BYD Company Limited,
autorizacion expresa, representacion comercial o relacion societaria que justifique la pretension de
s i o e e S e e e s i i i i s ey einamtvrmmmmeres

Que, conforme sostiene Carlos Fernandez-Névoa, “el derecho de marca no puede nacer del despojo,

ni del aprovechamiento parasitario de un signo previamente creado y explotado por un tepcero” -----------
Fo:

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los regumtm esen

o R ] e B b et R e | T

Ulr-.'u.l v Macional de Progeedad Intelectual, (3235) Davarricer para of Foxamnn de Marcas ow Pnvingen,
v lirvgrt e Fnortal Sy praiicdsd. ingderal foeis
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* Tratado sobre Derecho de Morcas
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “3YD Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N*® 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. -

Que, esta Direccion General considera que la denominacion *3YD Y ETIQUETA”™ no ofrece ningin
elemento distintivo para el producto ofrecido, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
Cﬂnvertirse B T A A s e s s w0 0

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro 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. i), g) de la Ley N° 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
111 T T I

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* 138229 emitido por la Direccion de Marcas y
disponer el rechazo de la solicitud.-~--s-=-ossreeomsoemecte et e e e

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025
dictada por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca "3YD Y
ETIQUETA”", clase 14, Acta N 42886/2024, solicitada a nombre de TZE MING SZETO.

Art. 22 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *3YD Y ETIQUETA”, clase 14, Acta N°
42886/2024, solicitada a nombre de TZE MING SZETO. =+-==s===sssresanmmrmmmnsnmsansaeas

Art. 32 ORDENAR el archivo de la sahcltud de reglstm de la marca 'BYD' Y ETIQUETA",

Art. 42
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, E}[FED[EN']"E N°® 29535!1924
SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S, —----------

Asuncién, 1 § JIAR N6

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de EQUILIBRIUM
E.AS. contra la Resolucion N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; —-

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de EQUILIBRIUM
E.A.S., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025
dictada por la Direccion de Marcas, --——--=msmmsmms e e e

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apelacién inte FPU'EStﬂ. ..........................................................................................................

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de EQUILIBRIUM E.A.S.
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 19 de diciembre de 2025, — o ammrm e e

CONSIDERANDG:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) En primer término,
corresponde precisar que los servicios comprendidos en la solicitud abarcan: "Servicios médicos; los
servicios hospitalarios; los servicios de telemedicina; los servicios de odontologia, optometria y salud
mental; los servicios de clinicas médicas y los servicios de andlisis médicos prestados por laboratorios
médicos con fines diagndsticos y terapéuticos, tales coma los exdmenes radiograficos y las extracciones de
sangre; los servicios terapéuticos. por ejemplo: la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de
farmacia y la preparacién de recetas médicas por farmacéuticos; los servicios de bancos de sangre v los
servicios de bancos de tejidos humanos: los servicios de casas de convalecencia y de casas de reposo; el
asesoramiento sobre dietética y nutricion.” Es claro que la denominacion NO constituye una designacion
obligatoria, usual ni necesaria para identificar ninguno de esos servicios. El término “EQUILIBRIUM” es una
expresion de fantasia que sugiere armonia o balance, pero cuya relacion con la naturaleza de los servicios
no es directa ni indispensable, a lo sumo, podria considerarse evocativa ../. Por su parte
“OTONEUROLOGIA INTEGRAL" no es un término que identifique de manera directa ni necesaria los
servicios solicitados, ni describe los servicios que prestan, y, apreciado junto con el término
"EQUILIBRIUM", conforma un conjunto distintivo .../.. Cabe agregar que, la denominacion solicitada forma
parte del nombre comercial de mi representada EQUILIBRIUM E.A.S., lo cual refuerza su !egfﬂ'mj .

aparte de lo mencionado anteriormente, cuenta con la marca "EQUILIBRIUM” y Etiqueta &N
nombre en la clase 42 bajo el Registro N® 606.991, con servicios afines a los de la clase 44(.. )" ------

m‘v

sl Loana |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 29535/2024,
SOLICITADA POR EQUILIBRIUM EA.S, —----eseemmrcsmncnancnaccnn. mmeses mememmemn e R

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Er][erpueslul ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir los servicios de la clase 44 a saber: "Servicios médicos; los servicios hospitalarios; los servicios de
telemedicina; los servicios de odontologia, optometria y salud mental; los servicios de clinicas médicas y los
servicios de andlisis médicos prestados por laboratorios médicos con fines diagnosticos ¥ terapéuticos,
tales como los examenes radiograficos y las extracciones de sangre; los servicios terapéuticos, por ejemplo:
la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de farmacia y la preparacion de recetas médicas por
farmacéuticos; los servicios de bancos de sangre y los servicios de bancos de tejidos humanos; los servicios

de casas de convalecencia y de casas de reposo; el asesoramiento sobre dietética y nutricion. ™----=======«=---

Que, a los efectos de determinar si la sohicitud de registro de marca “EQUILIBRIUM
OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominacion “"EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL" no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios especificos de la clase 44 del
nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA
INTEGRAL Y ETIQUETA" representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora, — -+ eem e

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién solicitada con una tipografia en color azul con el vocablo EQUILIBRIUM en tam
preponderante y en el margen inferior OTONEUROLOGIA INTEGRAL en negro, con una linea en cq
subrayandolo y un punto azul en el centro , aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2263 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N® 29535/2024,
SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.A.S, —-+--sscssssamsmscemsmenessmnmsasnssasanes

marca solicitada

€QUILIBRIUM

OTONEUROLOGIA INTEGRAL
@

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “EQUILIBRIUM
OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", constituye a su vez parte de la razén social de la firma
solicitante, EQUILIBRIUM E.AS.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razén social que
presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial.
constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso priblico. En
ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no podria existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio
IO DR OO A s risone st i cies o o o e o R S G L S i BT S L

De igual manera, al realizar la biisqueda en la base de datos de la Institucién, se verifica el registro de
la marca EQUILIBRIUM Y ETIQUETA, en la clase 42, Registro Nro. 606991, a nombre de EQUILIBRIUM
E.AS. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca
que va le PE‘ITEI"[ECE. e B 8 B 8 B 8 B B L o o o RS e = e

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

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 su 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, —-------s--n-o-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2263 de fecha 19 de agosto de 2025 dictada por la Direccién de
T o ey S

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", clase i ety N®
29535/2024, solicitada a nombre de EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL. —--\---

Art. 32 NOTIFIQUESE, -<---+-====s=ss=sssamsmsmssaaee e e : o7
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018
SOLICITADA POR HECTOR CRESPl Y HECTOR OSSOLA -ss==sssessssmssssnssnnsasnnsannnsmnnssmnssmnnsnmnssnnssennssns

= 7T HAD A
Asuncion, 1 [ MAR D

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DALLAS SA.
contra la Resolucion N® 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LIHglOBas, Ji wmeveem st anns stins reans eusd ot e e et S e Sen e e s s SRS R e e s e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018, Héctor Crespi y Héctor Ossola solicitaron el registro de la marca
“PALMALINE Y ETIQUETA" para amparar: “todos los productos” de la clase 05. -+-----ssoesmmmemnmnonacnioaaccaes

Que, en fecha 18 de septiembre de 2018 la firma DALLAS S.A. presenta oposicion en contra de la
solicitud de autos en base al registro de la marca FARMALINE - Registro N.” 388975, 436768 v 317072. Que,
por proveido de fecha 05 de junio de 2019 se tiene por presentado el escrito de oposicion, dictaindose la
providencia de (... )Corrdse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del
término de ley. Notifiquese” por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, --=-=-==-srsrsesmrermermmeneennens

Que, en fecha 11 de diciembre de 2019 el representante convencional de Héctor Crespi y Héctor
Ossola solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado
movimiento desde la providencia del 05 de junio de 2019, —-----=--smemmmmm e

Que, a fs. 33 obra el informe del Actuario de la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 17
de febrero de 2020, dictandose en consecuencia la Resolucion N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, por la
Cagl S e I e T . == e e e e e e a a i

Que, en fecha 09 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de DALLAS SA. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LILIBIOS0s, ---e-sesessesssraevonemmsnimcesseamrennmeetansasnstbnaasnansssesnsns

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de DALLAS S.A., en fecha 24 de
noviembre de 2021; en fecha 16 de mayo de 2022 el representante convencional de los solicitantes contesta
el traslado de los agravios; esta Direccion dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 01 de junio
e T s e e i

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...} en el expediente de oposicién acta N® 1880759, expediente de
registro de marca acta N° 1848127, se tiene como tiltimo trimite procesal la providencia de traslado de fecha
05 de JUNIO de 2DIF(... )" —==mmsmmemmmm et

Que, la Resolucion recurnida considera: “(..) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses../.. En relacion al informe del Actuario, en eless
de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instag

"
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposicion N° 185 i‘-:’- 1

5

% et cipn Naeesaal d




DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD GOBIERNO o5 |PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

-

Resolucian N®

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 4312?.!2{113
SOLICITADA POR HECTOR CRESPI Y HECTOR OSSOLA ------ssessmcsnas

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: (... )segtin consta en el expediente, el 05 de
Jjunio de 2019 se dictd la providencia de traslado de la oposicion planteada por mi mandante contra la
solicitud de registro de la marca “PALMALINE", Acta N° 1848127, clase 05; consabidamente, el siguiente paso
procesal es la notificacion de la misma. cuyo impulso es responsabilidad del oponente, pero cuya diligencia
se encuentra a cargo del ujier notificador. En ese sentido, resulta necesario tener presente que mi parte ha
entregado y abonado el diligenciamiento de la correspondiente cédula de notificacion de traslado de la
aposicion planteada al wjier notificador de la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, Sr. Oscar Alberto
Vera, en fecha 27 de noviembre de 2019, conforme consta en el adjunto documento de recepcion y pago de
cédula de notificacion, firmado por el citado funcionariof...)" —--«========sm s

Que, manifiesta la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, entre otros argumentos:
“(...JEn primer lugar, hasta la fecha no ha sido posible verificar lo manifestado por la contraparte ya que, el
documento de recepcion y page de cédula de notificacién firmado por el Ujier Notificador de la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos, mencionado como adjunto; no se encuentra disponible en estos autos,
por lo tanto, lo argumentado por la aparente carece de sustento legal demostrando asi su falta de accion,
originando la caducidad de la instancia de pleno derechoy...)” —---===---==ssrmmmmmmsnme e

Que, carresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
P L, === = e e e e B A L e S s

Que, esta Direccion es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en
el Art. 124" de la Ley de Marcas, que dispone: “Contra toda resolucion, sea interlocutoria o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [...] b) apelacion ante la autoridad jerarquica supenior(...}". --------=------

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos
litigiosos se producird de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere
efectuado ningtin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la tiltima actuacion”. ------==---===-=-----

Que, al respecto, se tiene como tltimo tramite procesal la providencia de traslado de fecha 05 de
junio de 2019. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informatico institucional
como del expediente @ la Vista. e e

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposicion promovida data del 05 de junio de
2019, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el
funcionario designado diligencie la cédula de notificacion al solicitante. Segiin las manifestaciones del
recurrente, su parte arbitrd los medios para que la cédula de notificacion sea diligenciada por el
funcionario pertinente. En ese sentido, menciona el documento de recepcion y pago al ujier como
elemento probatorio de su debido impulso procesal, pero teniendo el expediente a la vista se verifica que
tal documento respaltario de los fundamentos de su recurso no fueron agregados a estos autos, —-«--------

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: *Las disposiciones de los codigos de fondo y
forma en materia civil y penal se aplicaran en forma supletona”. El Articulo 174 del CPC dispone: "Caracter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las
partes. No podra cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni
por acuerdo de las PEI.I'tES A P L2 S

De igual manera, el Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: ;:umbif'é Al
prueba a la parte que afirme |a existencia de un hecho controvertido o de un plec
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 03 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48127/2018
SOLICITADA POR HECTOR CRESPI Y HECTOR OSSOLA ---sn-sncssmssmmsmssmmsmemementamesamsmensn e smessanass

o tribunal no tengan el deber de conocer{...)"; en ese sentido, al afirmar la existencia de tal documento de
recepcion y pago al ujier notificador, incumbe al recurrente arrimar al expediente administrativo los
medios probatorios de tal afirmacion, —sesss oo

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion General
arriba a la conclusion de que corresponde confirmar la Resolucion recurrida.-----------==sssossmmmsmeosasmsannn.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la
presente e yTe) [ lh] g PO ——————————————

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro e la marca “PALMALINE
Y ETIQUETA®, clase 05, Acta N* 48127/2018, solicitada a nombre de Héctor Crespi y Héctor
{]ssu]a_ ................................................................ sasmitesseesaseessesen s sassasssnans

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1607 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FUTURO CEMENTERIO JARDIN", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 01765/2020, A NOMBRE DE FUTURO
S.A..- -- e et - -

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma FUTURO
S.A.., en contra de la Resolucion N° 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Direccion de
MEICH.S,}’: ...........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de FUTURO S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020,
dictada por la Direccion de Marcas, —-========smm s e

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacian
L e s

Que, en fecha 21 de octubre de 2022, el representante convencional de FUTURO S.A., expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 de diciembre de 02, —=-rersrrsmsmsiaim et e s il st s et ke s s e e e s e s st s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resclucion considera que: *..) Que habiéndose realizade la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “JARDIN DEL
ENCUENTRO", registrada con el numero 414310 en fecha 0! de setiembre de 2015 a favor de PARQUE
SERENIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusion entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(.. )" -— === e

Que, entre otros argumentos, se agravia e| apelante y manifiesta: “(.Jtal resolucion no debe
considerarse valida, ya que la marca antecedente, “JARDIN DEL ENCUENTRO", con Registro No. 414.310, no
puede considerarse como un obstaulo para con la marca solicitada por mi mandante, teniendo en cuenta
que en fecha 14 de octubre de 2022, bajo acta No. 89821/2022 se solicito la Transferencia de dicho registro
de marca a favor de mi representada, la firma FUTURO S.A. Acompario a esta presentacion copia del
formulario de Transferencia presentado ante [a Dinapi, asi como copia de la Escritura Publica de
Transferencia de dicho registro, para sU e ereneial.. ) -« -sss s e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
T I B, e i iR e 0 i il s S e i B e S ek R e e e e i A R R e S R T

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “JARDIN DEL ENCUENTRO" registrada en la clase 45, Registro No. 414310 que se encuentra en
tramite de renovacion, como la marca solicitada “FUTURO CEMENTERIO JARDIN" para la misma clase,
pertenecen al mismo titular FUTURO S.A. Asimismo, el apelante adjunta copia de la solicitud de
transferencia de registro, la que a la fecha ya fue asentada. Este hecho, puede ser corroborado igualmente
en el sistema informatico de la Institucion, donde consta la marca antecedente JARDIN-DEL ENCUENTRO"
registrada bajo el N2 414310 y su renovacion en trimite bajo Acta N® 24111481, a nombre de *
extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolugion apelada
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1607 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
‘FUTURO CEMENTERIO [ﬁRD[N" CLASE 45, EKPEDIENTE N' U]?EE!ZDED A NOMBRE DE FUTURO

S oo e e A S R R A R e Rt e s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la salicitud de registro, esta Direccion 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. 2 y demas
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 Resolucion N° 1607 de 17 de noviembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas, ===« e e e e e s

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FUTURO CEMENTERIO JARDIN", clase 45, Expediente N® 01765/2020, solicitada a
nombre de FUTURO S.A.

Art. 32 MOTIFIQUESE. +--~~+==tss=ssmssnssssasesessprsnsans
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO ¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1083'30."201? SOLICITADO POR MATIAS
EZEQUIEL SEIJAS.-r=--+=r=ssorresrmnomaccrassecenescransans e RECLLLEEEL L Pt

_lr: LN ] 1 .- l,:
Asuncion, E 0 WA Uw

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNION
COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.) contra la Resolucion N°
816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de UNION
COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY 5.A.) e interpone recurso de
apelacion contra la Resolucion N° 816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LitiglosOs, —=«camsmmmr s e s e s s s s n s

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestﬂ‘ 0. 1 8 e R e e

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.) expreso agravios; dictindose en fecha 01
de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se
corre traslado a la contraparte por todo el térming de ley, ---sesmmm s

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usary
se llamo autos para resolver en fecha 23 de diciembre de 2024, <o s s mmer e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera "(..) Que, determinacas las diferencias existentes entre las
marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y grafico, ademas de la cobertura, son para productos y
servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente
desvirtuado el riesgo de una eventual confusion directa o indirecta al ptiblico consumidor. Que, se puede
notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la
oponente, por lo que esta direccion considera que la presente solicitud de registro no se halla en las
causales prohibitivas de registro estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas N® 1.294/98, y que retine los
requisitos de novedad, especialidad y originalidad. (...} -==--=-=semrrmmm e

Que, se agravia el apEIantE. y entre ofros argumentos expresa: (..} LAS MARCAS EN PUGNA SON
SIMILARES Y CONFUNDIBLES.../.. En el presente caso, al momento de realizar el cotejo marcario del plano
fonético entre las marcas en pugna, queda demostrada la existencia de notorias similitudes existentes entre
ambos signos. La Marca Solicitada cuenta con el elemento “LUX" al igual que la Marca Base de Oposicion,
siendo la pronunciacién en conjunto de los elementos la que determina al principal diferencia entre las
marcas en pugna en cuanto a la pmnunc:acrdn en voz alta de las mismas.../..Precisamente, notamas en la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS
EZEQUIEL SEIJAS.-

“LUXIA", registrada con anterioridad por el Oponente, protege [os productos contenidos en la clase 9, por
lo tanto, existe una clara relacion entre los productos y SErvicios (..,)" --=--===-====ssemsmsmmmmrian

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ifitﬂT]JllEEﬂT].""""""""""‘""""""""'""""""""""*‘-“-------------------------------------------------------'-

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
185 MIArCaS OPONENTES, «=ncse e m s s e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “LUXO Y ETIQUETA"
(Clase 25) y la oponente “LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09). se observa que ambas denominaciones
comparten dnicamente las tres letras iniciales “L-U-X", las cuales constituyen el inico elemento coincidente
dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto, Asimismo, al continuar con el anélisis de
los restantes elementos que integran cada denominacion, se advierte que ambas difieren claramente en sus
desinencias “0" e “JA", lo que introduce una diferencia relevante en su estructura. En consecuencia, al
apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que las marcas en pugna proyectan impresiones
fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar
razonablemente la existencia de riesgo de confusion o de asociacion indebida en el pablico consumidor.----

LUXO (marca solicitada), y

LUXIA (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
oponernte cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado
1zquierdo se ubica un simbolo formado por lineas geomeétricas entrelazadas y a la derecha la palabra
“LUXIA" escrita con tipografia informal de trazos redondeados, todo esto dentro de un fondoe blanco, Por su
parte, la marca solicitada posee en la parte superior de la etiqueta, una imagen o icono de tijeras de color
negro y por debajo la denominacion "LUXO" escrita en mayasculas con un tipo de letra formal, dentro de
un fondo blanco. En sintesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasia y al compar; gn su
conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una
todos los planos de comparacion. «««==«-ssemme e e e -

marca solicitada marca base recha p) S

LUXO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente “LUXIA Y ETIQUETA" Registro N°510147, cuya
proteccién abarca los productos de la clase 09: "..Aros o monturas para lentes y anteojos, antecjos, lentes
de todo tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, todo tipo de accesorios para lentes y
anteojos incluidos en esta clase...”. En cambio, la marca solicitada “LUXO Y ETIQUETA" busca la proteccion
de los siguientes gervicios de la glase 35: “..Servicios de comercializacion de prendas de vestir, calzado, y
sambrererfa..”, De la comparacion de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente
“LUXIA Y ETIQUETA" y la marca solicitada *LUXO Y ETIQUETA" se encuentran solicitadas en diferentes
clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una
conexion competitiva comercial directa y apuntan a un ptiblico consumidor distinto. En consecuencia, esta
dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha
declarado improcedente a la oposicion planteada en autos, «=-=ss=sssemmmerrere e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
PACIFICA BNETE |28 SIS, == r = e e e e s e e e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en confunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles”. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjtinto en la presente resolucion., ««--ee--sssirrmismmcerii sttt s s e e e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, ¥ que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuge arresponde
confirmar la resolucion reeurrida, ——=—-s=sr s sttt st s s P e s e

'sancher Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO Y ET[QUETA' CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS
EZEQUIEL SEIJAS.---==-s-s=m=se=sssemsmsrsmsasrasmammsmseensa s s s s e e et st s e e memanns

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

Art. 1¢ CONFIRMAR la Resolucion N® 816 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada pc:r la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. -- B e - o

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LUXO
Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N* 108330/2019; Solicitada apombre de MATIAS
BEEGUIRL SRIAS  — i il i e e ety e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,------ssrssemsmmmeanee W o L A . S—



DIRECCION NACIONAL DE

4 % PROPIEDAD usnuumonp. PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N'Q i 0 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS
EZEQUIEL SEIJAS.-- ,

Asuncion, 2 G MAR EUEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNION
COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.) contra la Resolucion N
817 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosas, y; ---------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de UNION
COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.) e interpone recurso de
apelacién contra la Resolucion N 817 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LIHZIOs0s, «-smsemmcemsm e e e s s saasssssmsasssssssssssssssssonsssaissosesas

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
Il'ltE‘l'pL'lE‘StD L e o e o o T T A

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.) exprest agravios; dictandose en fecha 01
de julio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se
corre traslado a la contraparte por todo el termino de ley. -=-- == mm e

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejd de usar y
se [lamé autos para resolver en fecha 23 de diciembre de 2024, ----mm e meme e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, determinadas las diferencias existentes entre las
marcas en pugna, tanto en el plano visual, fonético y grafico, ademas de la cobertura, son para productos y
servicios distintos la que hace que cada una tenga su propia distintividad, quedando totalmente
desvirtuado el riesgo de una eventual confusion directa o indirecta al piiblico consumidor. Que, se puede
notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la
oponente, por lo que esta direccion considera que la presente solicitud de registro no se halla en las
causales prohibitivas de registro estipuladas el articulo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98, y que retine los
requisitos de novedad, especialidad y originalidad, (...} - -===-mrm e mm

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) LAS MARCAS EN PUGNA SON
SIMILARES Y CONFUNDIBLES.../.. En el presente caso, al momento de realizar el cotejo marcario del plano
fonética entre las marcas en pugna, queda demostrada la existencia de notorias similitudes existentes entre
ambos signos. La Marca Solicitada cuenta con el elemento “LUX" al igual que la Marca Base de Oposicidn,
siendo la pronunciacion en conjunta de los elementos la que determina al principal diferencia entre fas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS
A 0 1 o 1 I ——

“LUXIA", registrada con anterioridad por el Oponente, protege los productos contenidos en la clase 9, por
lo tanto, existe una clara refacion entre los productos y SErvicios (... )" -============ssrmmmmrmmmm e

Que, corresponde a esta dependencm administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lnterpuestﬂ B R R N AR SRS SSASSESESSSSSesssSss e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
1as Marcas OPONENLEs, --= s smmem e e e e e e e s e e s e e e s

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “LUXO Y ETIQUETA"
(Clase 25) y la oponente “LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09), se observa que ambas denominaciones
comparten (nicamente las tres letras iniciales “L-U-X", las cuales constituyen el Gnico elemento coincidente
dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el andlisis de
los restantes elementos que integran cada denominacion, se advierte que ambas difieren claramente en sus
desinencias “0" e “A", lo que introduce una diferencia relevante en su estructura. En consecuencia, al
apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que las marcas en pugna proyectan impresiones
fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar
razonablemente la existencia de riesgo de confusion o de asociacion indebida en el piblico consumidor.----

LUXO {marca solicitada), y

LUXIA (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
oponente cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado
izquierdo se ubica un simbolo formado por lineas geométricas entrelazadas y a la derecha la palabra
“LUXIA" escrita con tipografia informal de trazos redondeados, todo esto dentro de un fondo blanco. Por su
parte, la marca solicitada posee en la parte superior de la etiqueta, una imagen o icono de tijeras de color
negro v por debajo la denominacion “LUX0O" escrita en maydsculas con un tipo de letra formal, dentro de
un ﬂ::ndn blanco. En sintesis, la marca sulmitada Cﬂlﬂlf:"l'l.rl:"t'l Eiement:w de ﬂ:ntasia ¥ al camparar]

todos los pkanos & COMPATACIONL === weremre s e st e e

marca solicitada marca basapi‘éc 2

X Luma
LUXO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS
EZEQUIEL SEIJAS. . R ——

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente *“LUXIA 'Y ETIQUETA" Registro N*510147, cuya
proteccion abarca los productos de la clase 09: “..Aros o monturas para lentes y anteojos, anteojos, lentes
de tado tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, todo tipo de accesorios para lentes y
anteojos incluidos en esta clase..”. En cambio, la marca solicitada *LUXO Y ETIQUETA" busca la proteccion
de los siguientes productos de la clase 25: "..Prendas de vestir, calzado y sombrereria...”. De la comparacion
de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente *LUXIA Y ETIQUETA" v la marca
solicitada “LUXO Y ETIQUETA" se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador
internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexién competitiva comercial
directa y apuntan a un publico consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa
concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la
OpOSICION planteada BN AUTOS. ««-s-cee e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
PACIICA NI A8 MISIIAS, =+ vr == s m e m o rm s oo e e

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinanios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente reSolUCion, ««--«-ssrese s e s e e s e m s s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado e] examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que, analizadas en gehjunto, no ¥xiste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente egpuesto, corresbonde
confirmar la resolucion recurrida. ««-«- s R e e e

"sanchez Herrero, Andrés. “Confusicn de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidn, Z013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LUXO Y ETIQUETA' CLASE 25, EXPEDIENTE N° msazsf:me SOLICITADO POR MATIAS

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N2 817 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----=--===--=rermmmmmmemeee e

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LUXO
Y ETIQUETA", Clase 25, Expediente N° 108328/2019, solici ombre de MATIAS
EZEQUIEL SEIJAS. ==~ resemiumarsmssssossssinsssssse o iiesemsassiiaim e Nosmeissages imcres

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,------------=smssrmmmemmaammames
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33&?3;2319 SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.--reeesssassmsmiassisassstssnsetssetossutmsisametss ssatdassbsssssamsastanssiss sonsise

Asuncion, 2 6 WMAR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideracidn y Apelacién en Subsidio interpuesto por el representante
convencional de WOLVERINE OUTDOORS.,, INC., contra las Resoluciones N? 280 de fecha 05 de febrero de
2020 y N® 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Direccion de Marcas, y,.----=---==-s=-sssresmnnceaas

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de WOLVERINE
OUTDOORS., INC,, e interpone Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de las Resoluciones N2
280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Direccion de
MO e e e e b i e A S e I T 4 St S e e SR S Eans i aa s ata s Sana

Que, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
interpue—stﬂl ......................................................................................................................

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de WOLVERINE OUTDOORS,,
INC., expres6 agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 20 de diciembre de 2021, -------=s-vsrmreremrmrereeie e e e te e ccran e s ami e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion N° 280 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: (.) Que
habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca “CHACO", registrada con el nimero 408993 en fecha 24 de Diciembre de 2014 a favor
de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadp (...) = r==s==ssmresmmsm e e e

Que, la Resolucion N°® 1399 de fecha 26 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolucion
e Prece IR, e e ettt et s e e st e e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(...) Que. primeramente, afirmamos
sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada retine el requisito primordial
establecido en nuestra legislacion marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales
circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una vision
de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma
sucesiva y no simultinea procurando advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra y de esta manera, el juzgador, colocandose en la posicion de los eventuales consumidores debera
determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. A primera vista podemos resaltar las
diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas. A esto debe sumarse que la marca de mi
mandante es una marca formada por la palabra CHACO, mientras que la marca registrada pr
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N¢ 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS., INC.-----=sss-sssseneacencenes S S S

a:'nmium:drm,f... En cuanto a la cobertura de a'us productos uﬁecjdus‘ el registro bd‘tf‘ se encuentra

de metales preciosos y joyeria, y mi mandante solicita el registro de una marca que pretende cubrir md&s
los productos de la clase 14, que no necesariamente deben o estin realizados en metal precioso o piedras
preciosas. ../.. Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada, va ha sido registrada en el
exterior bajo la misma denominacion que Ja solicitada en nuestro pais. Efectivamente, al pretender
presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente estd buscando extender un
derecho ya adquirido en el extranjero, a NUESITo pajs (...)" = =========ssssssrmrm e

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consigulente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *CHACO” Clase 14 y la marca base de rechazo “CHACO Y
ETIQUETA" Clase 14. En ese sentido, realizando el contraste ortografico y fonético entre las marcas
mencionadas, se evidencia que la marca solicitante reproduce en el mismo arden las cinco letras del tinico
vocablo que posee en su denominacion la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la
similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas: ---««« -« cemme s

CHACO (solicitada), y
CHACO {marca base de rechazo)

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo *CHACO Y
ETIQUETA" posee el registro N*408993 y su renovacion Registro N° 605168 para los siguientes productos de
la clase 14 del nomenclador internacional: “.comprendiéndose entre ellos metales Preciosos y sus
aleaciones y objetos de estos materiales o chapeados (excepto cuchilleria, tenedores y cucharas), joyeria,
piedras preciosas, relojeria y otros instrumentos cronométricos...”. Por su parte, la marca en tramite de
registro "“CHACO" pretende obtener la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 14. De la
comparacion entre ambas solicitudes se desprende que existe una clara coincidencia en el ambito de
proteccion, puesto que la marca antecedente ya se encuentra registrada para productos comprendidos
dentro de la misma clase, mientras que la solicitud en tramite pretende abarcar la totalidad de los productos
de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca solicitada, implicaria superponer latobectura
marcaria sobre productos ya protegidos por un registro anterior. Esta coincidencia refueyfa el riesgo\de
confusion en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.---- 5
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ne 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1399
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACO", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 33073/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS., INC,---+-senssseseesaea-

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

Que, ahondando atn mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos preductos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
COEXISLENCIAS, NO €5 1@ TRICA ™ =wwewemee e s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas analizadas podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la visién en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas analizadas.
En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca *CHACO"
no podra coexistir con la marca antecedente "CHACO", con la cual presenta mas semejanzas que
diferencias.-==-==rre1errsnucrensrranrassanesnesersesenesmnsensssenasesesaernasemnsacesssssansnaresaansammasmnsassanonaasannasaas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 22 inciso f)
y el Articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
T L Ll S O S e S e B e B

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N2 280 de fecha 05 de febrero de 2020 y N® 1399 de
fecha 26 de agosto de 2021 dictadas por la Direccion de Marcas. ---==---=ssssssmmmsneaaaas

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CHACO", Clase 14,
Expediente N® 33073/2019, solicitada a nombre de WOL

Art.32  NOTIFIQUESE .---scstomsssasissssiscamsienscnnsansanas

" *DERECHO DE MARCAS” — Jarge CHamendi, 9 Ed,. CARA, Abeledn Perrat, 2007 -
'D|n'- prd Gent
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N¢ 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409
DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO”, CLASE 18, EXPEDIENTE N* 33072/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS., INC,----+-=-s2sssmrermsasacsemescmcasacnsacnsacs
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Asuncion, £ 0 WAR 7078

VISTO: el Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio interpuesto por el representante
convencional de WOLVERINE OUTDOQORS., INC., contra las Resoluciones N2 279 de fecha 05 de febrero de
2020 y N*® 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por la Direccion de Marcas, y;.-- FO—

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de WOLVERINE
OUTDOORS,, INC., e interpone Reconsideracion y Apelacién en Subsidio en contra de las Resoluciones N2
279 de fecha 05 de febrero de 2020 y N° 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por la Direccion de
I T S m o e s e s s e s e e 0t

Que, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
interpuestﬂl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de WOLVERINE OUTDOORS.,
INC,, expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 20 de diciembre de 202].----rreemrmmms s

CONSIDERANDO:

Que, Ja Resolucion N* 279 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: *(.) Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca “CC CHACO CUERO", registrada con el mimero 455010 en fecha § de Febrero de 2018 a favor de
CHACO CUERO S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confision entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
BT 1 s Lo 0 B BB

Que, la Resolucién N® 1409 de fecha 30 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolucion
citada precedenmtemente. -« as s s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(..) Que, primeramente, afirmamos
sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada revine el requisito primordial
establecido en nuestra legislacion marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales
circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una vision
de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma
sucesiva y no simultinea procurando advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra y de esta manera, el juzgador, colocandose en la posicion de los eventuales consumidores deberi
determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. A primera vista podemos resaltar las
diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, especialmente en el prefijo “CC" que se
encuentra presente en la marca registrada, sumada al vocablo "CUERO". A esto debe sumarse qugTa mary
de mi mandante es una marca formada tinicamente por la palabra CHACO, mientras; ¢ la marlavegr

Direciora Gendeal Intering
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N*® 1409
DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N® 33072/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS.,, INC.-=essenammesencancsm s e memeem -

contiene dos ideas, CHACO y CUERO, y su union es lo que crea la marca, lo que hace que las mismas
suenen y vean diferentes. Es por esto que al hacer el analisis del conjunto, las diferencias son mas que
evidentes e indiscutibles ../.. En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos, el registro base se
encuentra limitado../..Subrayamos este hecho pues, es obvio que la marca base de rechazo elabora
productos a base de cuero y mi mandante solicita el registro de una marca que pretende cubrir todos los
productos de la clase 18, que no necesariamente deben o estin fabricados en cuero ../.. Debe destacarse
gue la marca solicitada por mi representada, ya ha sido registrada en el exterior bajo la misma
denominacién que fa solicitada en nuestro pais. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de
registra en el Paraguay, mi mandante simplemente esta buscando extender un derecho ya adquirido en el

EXITANJErO, @ MUESITO PALS (... == rmmm e b st s o s e e e

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “CHACO" Clase 18 y la marca base de rechazo “CC CHACO CUERO
Y ETIQUETA" Clase 18, cuya solicitud de registro incluye la aclaracién: “..No se reivindica la palabra
Cuero..". En tal sentido, al efectuar el contraste ortogrifico y fonético entre los signos analizados, se
advierte que la marca solicitante reproduce integramente, y en el mismo orden, las cinco letras que
conforman el vocablo predominante “CHACO”, elemento distintive central dentro de la denominacion de
la marca registrada. Esta coincidencia genera una marcada proximidad grafica y fonética entre ambos
signos, dado que el término compartide constituye ¢l componente de mayor fuerza identificatoria en la
percepcion del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre
las marcas MenCIONadas: - s e

CHACO (solicitada), y
CC CHACO CUERO (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo “CC CHACO Y
ETIQUETA" posee el registro N°455010 para los siguientes productos de la clase 18 del nomenclador
internacional: *..Cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, batiles y maletas, productos elaborados
en cuero..”. Por su parte, la marca en tramite de registro *CHACO” pretende obtener la cobertura

[ireocian Gesel .
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Ne 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1409
DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACQ”, CLASE 18, EXPEDIENTE N° 33072/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS., INC,--=--ssssnresmsmarananmsesmnnmm oo s mes o b s e e men s e e e oo

registrada para productos comprendidos dentro de la misma clase, mientras que la solicitud en tramite
pretende abarcar la totalidad de los productos de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca
solicitada, implicaria superponer la cobertura marcaria sobre productos ya protegidos por un registro
anterior. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusion en el consumidor y afecta directamente la
distintividad de la marca solicitada.------s-sasmmsm e

Que, ésta Direccién estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociaciéon con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
| T BTN e mwms o s i s o 0 0 B

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
COCXISLONCIas, NO €8 [ UMICa ™, -=-=m==smmsmrmer e et e e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas analizadas.
En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “CHACO”
no podra coexistir con la marca antecedente "CC CHACO CUERO ", con la cual presenta mas semejanzas
QU QT EIICIAS <+ e mem e e e 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 el Articulo 22 muw f)
}f el Articulo 6° de la Ley N° II‘;'-‘4."98 de Marcas; es criterio de esta dependencm adm: jstrativa_que
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 279 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N*® 1409

DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 330?212019 SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDIOIORS, , INC.woss nsssisiosichines i taniarss 14 5 b oo e 4555t st

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

Art. 19 CONFIRMAR las Resoluciones N? 279 de fecha 05 de febrero de 2020 y N® 1409 de
fecha 30 de agosto de 2021 dictadas por la Direccion de Marcas, «---«---====ss=sssseeaneas

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro_de la_marca “CHACO", Clase 18,

Art. 32 NOTIFIQUESE .----+=-=-s=ssssssssmmensnnenansaaaans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23877/2023, SOLICITADQ POR ATLAS INVEST B.V.--------—--=---=-=--

Asuncion, ] 6 MAR 206

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest BV,
contra la Resolucion N® 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ==-==-=-==-=-==--

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e

interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
|2 D e e O A i R e e i i e e e e o e it o s S i P s SR o i LR

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestn_ ___________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresa
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 18 ICTOIMIDIE (lf U2 Y, wo == s m s mmim rimm m memmm i i i e o B e e i B i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: f..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente 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 denominacicn se considera descriptiva
v sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...} la denominacicn “BioTechUSA",
NO designa alguin producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente consitituye una expresion de fantasia para la clase 5, de ninguna manera genérica o que designe
el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Direccion de Marcas. Basta con hacer un
simple andlisis de la denominacicn para entender que desde ningiin punto de vista se designa en la misma,
algiin producto protegido en la clase 5. Denominaciones genéricas para la clase 5 serian, MEDICAMENTOS,
PASTILLAS, PANALES, SUPLEMENTOS..../.. Entonces, nos preguntamos, en la descripcién de productos
donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no estd, por ende, no se puede decir que fa
marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna caracteristica del producto, los cuales son
preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca
no es genérica, ni describe ningtun producte nomenclator, entonces consideramos, conforme a la
normativa vigente, que fa resolucion emitida por la Sra. Directora debe ser revocada../..en efecto, la marca
BioTechUSA y todas sus vaniantes son famosas y notorias a ruvel mundial, es uno de los mayores fabricantes

4 ; :1ru'G: A Y .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA FOR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVESTB.V.

cuenta con mas de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y

"

Pﬂ[ﬂ‘ﬂrﬁ'ﬁ' de disefip tru} __________________________________________________________________________________________________________

Que, corresponde a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in[grpues[gr ........ i i i e e e e e S L e L S i i i it e e e i 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
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 CONSTTLIT UN@ MATTA. < eeres s e et e a e s e s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los productos que se desea AMParar, --------«s=rsmsrrmmm e

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 05
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “Suplementos dietéticos para personas y animales:
suplementos dietéticos minerales; suplementos dietéticos enimdticos; estuches de medicamentos, portitiles, reflenos;
suplementos dietéticos proteicos; suplementos alimenticios; suplementos detéticos, suplementos alimenticios, aditivos
nutricionales y preparados vitaminicos destinados al consumo humano; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios,
suplementos nutricionales que contengan proteinas; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos
alimenticios que contengan creatina; suplementos dietéticos, suplementos alimenticios, suplementos alimenticios que
contengan carnitina;, complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alunenticios que contengan
vitaminas, complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios gue contengan minerales;
complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos altmenticios gue contengan condroiting; complementos
dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan glucosamina; complementos alimenticios,
complementos  alimenticios, complementos alimenticios que contengan amunodcidos; complementos  alimenticios,
complementos alimenticios, complementos alimenticios destinados a deportistas; complementos alimenticios, complementos
alimenticios, complementos alimenticios para la regulacion del peso, en polvo, en cipsulas o en tabletas; complementos
alimenticios, complementos alimenticios, complementos dietéticos para el control del peso corporal en forma de polvo,
cdpsulas y pastilias; complementos alimenticios, complementos alimenticios, complementos dietéticos en forma de polvo,
capsulas o pastillas para aumentar la masa muscular; complementos vitaminicos y minerales; vitaminas y preparados
vitaminicos; complementos alimenticios minerales para uso humano; complementas alimenticios, complementos altmenticios,
complementos alimenticios que contengan proteinas, de uso no médico; complementos alimenticios, complementos
alimenticios, complementos alimenticios que contengan creatina, de uso no médico; complementos dietéticos, complementos
alimenticios, complementos alimenticios que contengan camiting, de uso no meédico; complementos dieréticos,
complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan vitamina, de uso no médico; complementos dietéticos,
complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan munerales, de uso no médico; complementos
dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan condroitina, de uso no médico;
complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan glucosamina, de uso no
médico; complementos dietéticos , complementos alimenticios, complementos alimenticios que contengan aminodcidos, de
uso no médico: chips de proteinas como complemento alimenticio..” En ese sentido, la denominacién solicitada

“BioTechUSA" estd compuesta de tres elementos, por un lado, el término “bio”, que
“organismo vivo".'; “Tech”, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los ady
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.------------=-------

“tecnologico™ y finalmente "USA" forma abreviada de “the United States of America” o su traduccidn al
espanol “Estados Unidos de América™. De ello se colige que, la combinacion de los tres elementos da lugar
a una expresién que, en su conjunto, no constituye la designacién necesaria, usual o directamente
descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----====s=s=ressemeeneeeneeenee

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: (..) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de Jos
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles;  “MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra “MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término ‘MANZANA® es
arhitrario respecto de esos productos pues no corresponde de mode alguno con su designacion usual,
cologuial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitind elistintiva Al Sl (.. ) - e e e e e o e e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacién con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacion:------

BiolechUSA

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

Que, ahondando atin més en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuil es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendri en su
conformacién algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse uns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N® 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.--=----esmsnnccane-

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.” ~---=-=-==ssrzeeanaane

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 959 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccién

dg T O AR, e e e e e e e e o e 0 0 8 e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA”, clase 05, N* 23877/2023, solicitada a nombre de Atlas
Invest B.V.

Art. 32 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N* 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----+--ssscesmenna-

Asuncion, ) i WAR 9008

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V,
contra la Resolucion N® 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ====-======s====-

RESULTA:

Que, en fecha |7 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucian N2 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
l2 Direccion de MarCas. «-«--=«s=msssmmmm s e e e e s s oo seaoaiosanaae

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
L= g 0 L T

Que, en fecha 26 de naviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expresd

agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de diciembre de 2024, -« mmn e s s ae e s s aa s sn s s s an e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: .) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en ia
siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e ). los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,, La denominacion se considera descriptiva
¥ sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo

T T T N mm i i ooy o o e e A i e e e e T e s i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) la denominacién “BioTechUSA”,
NO designa algin producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente consitituye una expresion de fantasia para la clase 21, de ninguna manera genérica o que
designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Direccién de Marcas. Basta con
hacer un simple andlisis de la denominacién para entender que desde ningiin punto de vista se designa en
la misma, algtin producto protegido en la clase 21. Denominaciones genéricas para la clase 21 serian, TAZAS,
VASOS, PLATOS, BOTELLAS, JARRAS.../.. Entonces, nos preguntamos, en la descripcion de productos
donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no estd, por ende, no se puede decir que la
marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna caracteristica del producto, los cuales son
preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si la marca
no es genérica, ni describe ningtin producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la
normativa vigente, que la resolucién emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../..en efecto; 13
BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundal, es uno de los '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-------nnsesmeeaeas

cuenta con mas de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y

"

A B (e e e e e S S A

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los prodiyctos que se desea AmMParar, ==« e e e

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 21
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “Utensilios y recipientes para el hogar o la cocina;
dulceras; cocteleras; cocteleras manuales; tazas; botellas para bebidas deportivas; vasos; azucareros; botellas para bebidas;
recipientes, pastifleros para cdpsulas y vitaminas (no con fines médicos); pastilleros (no con fines médicos); dispensadores
personales de pildoras o cipsulas para uso doméstico; palas para servir {utensilio para el hogar o la cocina); recipientes
portitiles multiuso para el hogar: agitadores de bebidas: vertedores; recipientes para bebidas; trituradores de cocina, no
eléctricos; cantimploras, vacias; cantimploras que se venden vacias; batidores, no eléctricos; botellas agitadoras que se venden
vacias: botellas de plistico; embudos de plistico; batidoras para alimentos (no eléetricas): mezcladores de alimentos, no
eléctricos; botellas; vasos (recipientes para beber); botellas, que se venden vacias; botellas de agua; vertedores para uso en la
cocina; jarras pequenas; cantimploras para viajeros; cepillos de limpieza para equipos deportives....” En ese sentido, la
denominacién solicitada “BioTechUSA” esta compuesta de tres elementos, por un lado, el término “bio”,
que significa “vida” u “organismo vive"'; “Tech”, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los
adjetivos “técnico”y “tecnologico™ y finalmente “USA"forma abreviada de “the United States of America”o
su traduccion al espanol “Estados Unidos de América™, De ello se colige que, la combinacién de los tres
elementos da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la designacién necesaria, usual o
directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.---------------

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: (...} La evaluacién de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicag
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N* 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.---=sseensnascaunas

de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término '"MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacién usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al SIgno. (..} = =srrsmr e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacién con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fonde blanco, como se puede apreciar a continuacién;------

BiolechUSA

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

Que, ahondando atn mis en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables v los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptive también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algiin elemento que la hara, 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: “fas designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los qure pertenece ese objeto.” ----------===-====zz=---

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 958 de fecha 15 de julio de 2024 dictagd por la Direcion
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PARAGUAY

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA”", CLASE 21, EXPEDIENTE N® 23876/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-------scnssaseeaane

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 21, N°® 23876/2023, solicitada a nombre de ATLAS
IV TR N s esonnm ot nnaonroasaioior e v sio o b o S s S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N® 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-------=zcsmcceeaeas

Asuncion, ? E AR ?r.:ﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest BV,
contra la Resolucion N2 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; «-«=--==ssezzaees

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
laDirsctetin de:Marsas ssesmssanaarsiiaaiiu i S s et S i Dt b B s e i S S ot

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
in[erpuestu_ _______________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de diciembire de 2024, <=« mmmm e et m s s s s s s m s s am e m s s

CONSIDERANDOG:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: Art. 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 describir alguna caracteristica del preducto o servicio., La denominacién se considera descriptiva
v sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugara lo
BT R e et i o e i i oo 5 i A e B B o i i e 5 e e e e e i R R e R A

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...} la denominacion “BioTechUSA",
NO designa algun producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente constituye una expresion de fantasfa para la clase 25, de ninguna manera genérica o que
designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Direccion de Marcas. Basta con
hacer un simple analisis de la denominacion para entender que desde ningtin punto de vista se designa en
la misma, algtin producto protegido en la clase 25. Denominaciones genéricas para la clase 25 serian,
PANTALONES, BLUSAS, BUFANDAS, SOMBREROS..../.. Entonces, nos preguntamos, en fa descripcicn de
productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA?7?, claramente no estd, por ende, no se puede decir
que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna caracteristica del producto, los
cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si
la marca no es genérica, ni describe ningun producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la
normativa vigente, que la resolucién emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../...en efecto, la marca
BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notonas a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes
v distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Eumpd. -
actualmente en 103 pafses y se mantiene al dia de los cambios normativos en 103 pais::(s AFT
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cuenta con mas de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y

patentes de disefio (.. ) s

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

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 |a viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHITUIN N MAICa, ===smsmssmrrs s e s s e s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los productos que se desea AMPArAr. ===« s s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 25

del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “.Prendas de vestir, calzado, sombrererfa; ropa
interior; sostenes; pijamas; calcetines; sostenes deportivos; camisetas deportivas; camisetas de tirantes; ropa interiar rérmica;
prendas de vestir de cuero; prendas de vestir de imitacién de cuero; calzado: suelas interiores; accesorios de metal para
calzado; dispositivos antideslizantes para botas; calzado de futhol; botas de cordones: botas; punteras para calzado: botas;
zapatillas; chanclos, botas de goma, botas de esqui, botas de esqui (calzado bayo): calzado deportivo; calzado deportivo (calzado
bajo), botas para hacer deporte; sandalias; suelas para calzado; calzado de gimnasia: zapatillas de deporte; tacos para fijar
calzado deportive; cilzado de entrenamiento; calzado de boxeo: calzado de ociv: calzado; pantalones; abrigos: chaquetas
informales; chaquetas (prendas de vestir): abrigos deportivos; chaquetas de plumdn; chaquetas deportivas; prendas de vestir
exteriores; albornoces de bano; bartadores; chanclas de banio; calzado de playa; trajes de bafio; gorros de bario; sandalias de
bario; ropa de playa; gorros de ducha; bafadores; fajas; calceteria; prendas de punto {confeccitn); corsés {hasta la cintura);
tirantes (ligueros) para prendas de vestir; polainas; camisas: camisetas de manga corta; ropa interior que absorbe el sudor;
pantalones deportivos que absorben Ia humedad; sujetadores deportivos que absorben la humedad: camisetas deportivas que
absorben la humedad; calcetines antitranspirantes; bandas para la cabeza; caleetines que absorben el sudor; bandas para la
mufeca; ropa interior que absorbe el sudor; pantalones de chindal; escudos de vestir; polainas; leggings (calentadores
plernas); cintas para las orefas; polainas; calentadores de brazos (prendas de vestir); calentadores de rodillas (prendas de
vestir): calentadores de muriecas; cinchas para la cintura: gorras para la cabeza! picos para gorras; boinas; gorras de béisbol:
gorras deportivas; pafivelos para la cabeza; bandas para el sudor de la cabeza: gorras con visera; ropa para ciclistas; pantalones
para vestir; ropa impermeable; trajes de neapreno para esqui ndutico; ropa con aislamiento térmico; ropa de proteccidn contra
la intemperie; ropa confeccionada; pufios (prendas de vestir); guantes de esqui; guantes; batas: chalecos; chalecos de pesca;
petos deportivos; manguitos (prendas de vestir); monos; trajes de sindicato; corbatas; protectores de cuello: bufandas; chales;
fajas para vestir; cinturones de cuero (prendas de vesnr); anturones (prendas de vestir); cinturones de imitacion de cuero;
pantalones cortos; faldas; prendas de gimnasia; pantalones cortos de gimnasia; pantalones de chandal para hombres;
pantalones de chindal para mujeres; sudaderas para hombres; sudaderas para mujeres; ropa deportiva: pantalones deportivos;
camisetas de calentamiento; camisetas deportivas de manga corta; camisetas sin mangas; pantalones bombachos; pantalones
cortos de boxeo; pantalones de chandal; chalecos de manga larga; camisetas con capucha; jerseys con capucha; chaquetas de
calentamiento; pantalones de calentamiento; pantalones de chindal; jerseys (prendas de vestir); suéreres; pantalones cortos de
forro polar; pantalones cortos; pantalones cortos de tela para hombres; pantalones cortos de tela para muges; camisergs;
camisetas de manga corta; camisetas deportivas; conjuntos de jogging (prendas de vestir); camisetas de jogging

saldn; camisetas de chiandal...” En ese sentido, la denominacion solicitada “BioTechUSA" es i

[ireccits Nachons] de Praziedad [zicheonpl
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elementos, por un lado, el término “bio”, que significa “vida” u “erganismo vivo"'; “Tech”, vocablo del
idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos “técnico™y “tecnolégico® y finalmente “USA" forma
abreviada de “the United States of America” o su traduccion al espafiol “Estados Unidos de América®. De
ello se colige que, la combinacién de los tres elementos da lugar a una expresion que, en su conjunto, no
constituye la designacion necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante
pretende amparar Con SU SONCITU. s s sr e

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: *(...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracién de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comtin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles; » “MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o0 “APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término ‘MANZANA® es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo algune con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacién conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicars
confiere aptitud distintiva al SIgRO. (... )7 -===ssmrmmm s s

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacion con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacién:------

giolechUSA

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

Que, ahondando atin mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que ne 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, mds 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 teadri—eg su
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
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evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa; “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ------+=--s=sssmeeanne-

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 considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N*® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, «-------==-===-

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 957 de fecha 15 de julio de 2024 dictada pur la Direccion
de Marr_ﬁas e [ —— S ——

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 25, N® 23875/2023, solicitada a nombre de ATLAS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA FOR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----s-mmsemeeamaaas

Asuncion, 2 § VAR 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V,
contra la Resolucion N2 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -=--=====-===2-=-

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N2 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
la Direccitn de Mapcas. - == srrmmm it se s s e v s s e i e e S e e S S S e e e

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
B PR e e b it s e i i S S S a4 Sy il s S S e A Sees St a s a s S e ds

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de diciembire dig 2024, ~«vsveiensoiicmmcim it e arerestanac s na s de it ale et s as s n e s a ae s e S e KR S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley [294/98 de Marcas, que 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 producto o servicio de que se trate, o gue pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacidn se considera descriptiva
v sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo

Sﬂhc”‘adﬂ_ ..........................................................................................................................

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; *(...) la denominacion “BioTechUSA”,
NO designa algtin producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente constituve una expresion de fantasia para la clase 29, de ninguna manera genérica o que
designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Direccion de Mareas. Basta con
hacer un simple analisis de la denominacion para entender que desde ningtin punto de vista se designa en
la misma, algiin producto protegido en la clase 25. Denominaciones genéricas para la clase 29 serian,
CARNE, MANTEQUILLA, PESCADO, GELATINA.../.. Entonces, nos preguntamos, en la descripcion de
productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no estd, por ende, no se puede decir
que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna caracteristica del producto, los
cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica a descriptiva, en ese sentido, si
la marca no es genérica, ni describe ningun producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la
normativa vigente, que la resolucién emitida por la Sra. Directora debe ser revocada../..en efecto, la marca
BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de los mayores fabricantes
v distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa deportiva de Europa, opera
actualmente en 103 paises y se mantiene al dia de los cambios normativos en 103 paises. En total_g




DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD @GDBIERNDM:. PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
R.esuiuciﬁnm"(l ‘ 0 6

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.----ssscasescasaane

cuenta con mas de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y
PALENLES A AISEFIO (... ) === m e e e oo e o nn e ss st eeanaeea

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i!"ltE'l‘PU.E'S[D. ........................................................................................................................

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los productos que se desea amParar. <« - s e

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 29
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripeién: <. Mantequilla de cacahuete; productos alimenticios a
base de pescado; mantequilla de chocolate para la alimentacién; preparaciones para hacer sopa; sopas; bebidas licteas que
contengan proteinas; bebidas licteas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero,
huevos) que contengan proteinas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero,
huevos) que contengan creatina; alimentos ennquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne, suero de leche,
huevas) que contengan carnitina; alimentos enriquecidos y elaborados de erigen animal (principalmente carne, suero de
leche, huevos) que contengan vitaminas; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente came, suero
de leche, huevos) que contengan minerales; alimentos enriquecidos y elaborados de origen animal (principalmente carne,
suero de leche, huevos) que contengan condroiting; productos alimenticios elaborados y enriquecidos de origen amimal
(principalmente carne, suero de leche, huevos) que contengan glucasamina; productos alimenticios elaborados y enriquecidos
de origen animal (principalmente came, suero de leche, hueves) que contengan aminodcidos; preparaciones alimenticias
reguladoras del peso de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) en polvo, cipsulas y tabletas, para usos
no médicos; preparaciones alimenticias de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos) utilizadas para el
control del peso corporal, en polvo, cipsulas y tabletas, con fines no médicos; preparaciones alimenticias de origen animal para
aumentar la masa muscular (principalmente carne, suero de leche, huevos), en polvo, capsulas y tabletas, con fines no médicos;
batidos de feche..” En ese sentido, la denominacion solicitada “BioTechUSA" esti compuesta de tres
elementos, por un lado, el término “bio”, que significa *vida” u “organismo vivo"'; “Tech”, vocablo del
idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos “técnico”y “tecnologico® y finalmente “USA" forma
abreviada de “the United States of America” o su traduccion al espaiiol “Estados Unidos de América®. De
ello se colige que, la combinacion de los tres elementos da lugar a una expresion que, en su conjunto, no
constituye la designacidn necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos

pretende amparar con su Soliciud. -« «sses e _--,----:-.
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Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: ...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
*ALGODON" para telas o productos textiles; » “MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrénicos. El término 'MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica, Esa desvinculacién conceptual enire el signo y los productos a los que se le aplicari
confiere aptitud distintiva al SIgno. (.. ) === ====s s e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacion con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacion:------

BiolechUSA

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

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

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

caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse i g

las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. -
" Abg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 238742023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-------ssnneccnaaas

b1

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N°® 956 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccién
de Marcasl ____________________________________________________________________________________________

Art. 28 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA”", clase 29, N® 23874/2023, solicitada a nombre de ATLAS

Art. 32 NOTIFIQUESE. -------=+-======s=sesassssasanaanas ,?':_:.. . WY . SN, T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.--------=-=--2omnv

Asuncion, ] f WAR 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest B.V,
contra la Resolucion N2 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; --------=--------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
la Direccion de Marcas.-==---s=ssesmeomemem e s s s e s

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
in B =~ e e e e A e i A A S e b

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de diciembre de 2024, - ---==mmmmmmrmmm e e e e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en Ja
siguiente prohibicion: 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
¥ sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consectiencia no ha lugar a lo
Lo T 1 - | o T et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) la denominacion “BioTechUSA",
NO designa algtin producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente constituye una expresion de fantasia para la clase 32, de ninguna manera genérica o que
designe el producto del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Direccién de Marcas. Basta con
hacer un simple anilisis de la denominacion para entender que desde ningtin punto de vista se designa en
la misma, algiin producto protegido en la clase 32. Denominaciones genéricas para la clase 32 serian,
CERVEZA, AGUA MINERAL, LIMONADAS, BATIDOS..../... Entonces, nos preguntamos, en la descripcion de
productos donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no estd, por ende, no se puede decir
que la marca constituye el nombre genérico, tampoco describe alguna caracteristica del producto, los
ctiales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido, si
la marca no es genérica, ni describe ningtin producto nomenclator, entonces consideramos, conforme a la
normativa vigente, que la resolucion emitida por la Sra. Directora debe ser revocada.../..en efecto, la marca
BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y notorias a nivel mundial, es uno de fos mayores fabricantes
v distribuidores de supfemenrm dietéticos, a.r':m entos .Iruncmﬂd.’es y ropa deportiva_de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V,---~---=--=scennuv

PARAGUAI
REKUAI

cuenta con mas de 100 marcas registradas en todo el mundo, los nombres de varios productos conocidos y

P“; tentes de disefio f} ..........................................................................................................

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los productos que se desea aMParar, —----- === ss s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 32
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: *.Bebidas no alcohdlicas: bebidas isotonicas; batidos
(bebidas de frutas o verduras); bebidas no alcohdlicas que contengan proteinas; bebidas no alcohélicas que contengan
creatina; bebidas no alcohdlicas que contengan aminodacidos; bebidas no alcohdlicas que contengan carnitina; bebidas que
contengan vitaminas; bebidas deportivas enriquecidas con proteinas; bebidas no alcohdlicas a base de proteinas: hebidas
energéticas; bebidas energéticas que contienen cafeina; bebidas energéticas (no con fines médicos); bebidas no alcohdlicas
fisras para beber; bebidas isoténicas (no con fines médicos); bebidas deportivas: bebidas deportivas que contienen
electrofitos...”. En ese sentido, la denominacion solicitada “BioTechUSA" esta compuesta de tres elementos,
por un lado, el término “bio”, que significa *vida"u “organismo vivo"'; “Tech", vocablo del idioma inglés que
traducido se refiere a los adjetivos “técnico”y “recnologico™ y finalmente “USA” forma abreviada de “the
United States of America” o su traduccion al espariol “Estados Unidos de América®. De ello se colige que, la
combinacion de los tres elementos da lugar a una expresién que, en su conjunto, no constituye la
designacion necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende
amparar con su ST e e e e e ———————— i S o i S

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(...) La evaluacion de este motive de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios, Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles; « “MANZANA" para productos frutales o confituras y ce

" F el sa tg= LU = i "1““'”.’“1.
* Diireceitn Nocional de Propiedad Intelectunl (DINAPL, Direetrives parn of examen de marcas en Paraguay, p. 109, D ikle dén: JME it Gengfal de Frapic ilﬁ'l'Jdv'l-lr'ﬂl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.-----s-nscsennancas

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacién usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al SIgRD. (...} === s e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacién con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacion:------

BiolechUSA

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

Que, ahondando atn mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre Jos signos evocativos registrables y los descriptivas que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds 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. lLa diferencia estd en que la designacicn
descriptiva es la necesaria 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
evacativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacién descriptiva”, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categorifa, la especie o el género, a los que pertenece ese obfeto.” ----------===znnsseevesv

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 955 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccion
[l T i e o e o e e Y S e R

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 32, N® 23872/2023, solicitada a nombre de ATLAS

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.------ssemeeeaaea-

Asuncian, ,{ o MAR Luiﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest BV,
contra la Resolucion N2 960 de fecha 15 de juliﬂ de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ----------------

RESULTA.:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest B.V. e

interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 960 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
Ia hreccion dE" T e T P

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
interpuestu_ .......................................................................................................................

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest B.V. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de diciembre de 2024, ----ee-nseerem e e e e e s s nea s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de [a
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 gque consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se considera descriptiva
v sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo

L

e T [ T o

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(...) fa denominacion “BioTechUSA",
NO designa algiin servicio que protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente constituye una expresion de fantasia para la clase 35, de ninguna manera genérica o que designe
el servicio del que se trate, como equivocadamente lo afirma la Direccién de Marcas. Basta con hacer un
simple analisis de la denominacién para entender que desde ningiin punto de vista se designa en la misma,
algiin servicio protegido en la clase 35. Denominaciones genéricas para la clase 35 serian, VENTA,
PUBLICIDAD, IMPORTACION, EXPORTACION.../.. Entonces, nos preguntamos, en la descripcién de
servicios donde se encuentra la palabra BioTechUSA???, claramente no estd, por ende, no se puede decir
que la marca constituye el nombre genérico del servicio, tampoco describe algun servicio protegido en su
descripcién, los cuales son preceptos necesarios para que la marca sea considerada genérica o descriptiva,
en ese sentido, si la marca no es genérica, no describe ningtin servicio protegido en el nomenclator,
entonces consideramos, conforme a la normativa vigente, que la resolucién emitida por la Sra. Directora
debe ser revocada.../..en efecto, la marca BioTechUSA y todas sus variantes son famosas y natonas a nivel
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BioTechUSA
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.------=comseneaees

cambios normativos en 103 paises. En total, el grupo cuenta con mas de 100 marcas registradas en todo el

mundo, los nombres de varios productos conocidos y patentes de disefio (. ) ---------===srmmmmmmmremnnaeas

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHTUIN UN@ METCA, «=-memmsmmmreee e e e n S e s s s s s ne s snae

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los sepvicios que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los Servicios que se desea AMIPATAT. ==« s« st

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 del

nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “. Publicidad: gestion de empresas; administracion de
empresas; trabajos de oficing; demostracion de mercancias; presentacién de mercancias en medios de comunicacién, con fines
de venta al por menor; distnbucidn de muestras; servicios de suministro a terceros (adquisicion de bienes y servicios por
cuenta de ofras organizaciones), organizacion de desfiles de moda con fines promocionales; promocion de ventas por cuenta
de terceros; publicidad por correspondencia; alquifer de espacios publicitanios; preparacion de columnas publicitarias;
optimizacion del trifico de piginas web; servicios de agencia de importacion y exportacion; informacion y asesoramiento
comercial & los consumidores (tienda de asesoramiento al consumidor); suministro de infarmacion de contacto comercial y
empresarial; organizacion de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; organizacion de ferias con fines comerciales o
publicitarios; aptimizacion de motores de busqueda; transcripeion de comunicaciones (trabajos de oficina); servicios de
relaciones publicas; investigacion comercial; servicios de marketing; administracion comercial de la concesidn de licencias de
bienes y servicios ajenos; servicios de subcontratacion fasistencia comercial); analisis de precios de coste; publicidad de pago
por clic; investigacion comercial: publicidad radiofinica; actualizacion de material publicitario; alquiler de material
publicttario; publicidad por correo directo; difusion de anuncios; produceian de peliculas publicitarias: publicacion de textos
publicitarios; redaccion de textos publicitarios; servicios de agencia de publicidad;: servicios de clipping de noticias; asistencia
en gestion comercial o industrial; asistencia en gestion empresarial; elaboracion de estadisticas; publicidad exterior;
asesoramiento profesional a empresas; elaboracién de estados de cuentas; facturacion; busqueda de patrocinadores; servicios
de telemarketing: publicidad televisiva; servicios de maquetacion con fines publicitarios; informacién comercial; gestion
comercial de deportistas; tramitacién administrativa de drdenes de compra; servicios de publicidad y marketing en linea;
servicios de pedidos en linea; servicios de venta al por menor en relacidn con equipamiento deportive, dispositivos deportivos,
accesorios deportivos, articulos deportivos, ropa deportiva; servicios de venta al por mayor en relacidn con equipamiento
deportivo, dispositivas deportives, accesorios deportives, articulos deportivos, ropa deportiva; servicios comerciales en linea
en relacion con equipamiento deportive, dispositivos deportives, accesonos deportivos, antfculos deportives, ropa departiva;
servicios de publicidad en relacion con equipamiento deportivo, dispositivos deportives, accesorios deportivos, articulos
deportivos, rapa deportiva; servicios de venta al por menor en relacian con suplementos dietéticos, suplementos alimenticios,
suplementos nuiricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios de venta al por mayor en relacion con suplementos
dietéricos, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, vitaminas, alimentos y bebidas; servicios comerciales en linea
en relacion con complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, vitaminas, alimentos ¥
bebidas; publicidad de complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales, vitaminas,
alimentos y bebidas; servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios comerciales en linea v
publicidad en relacidn con complementos alimenticios, complementos alimenticios, aditives n icionales v gfe

vitaminicos destinados al consume humano; servicios de venta al por menor, servicios de Ft'ﬂﬁ::'ﬁr mayor,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 23890/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.------=--cesreeeean

comercio en linea vy publicidad de complementos dietéticos que contengan proteinas, complementos alimenticios,
complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal (principalmente
carne, suero de leche, huevos): servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en linea
¥ publicidad de complementos dietéticos que contengan creatina, complementos alimenticios, complementos nutricionales,
alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen amimal (principalmente carne, suero de leche,
huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en linea v publicidad de
mmp.femnn:rs digtéticos que confengan camitina, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos
procesados de arigen vegetal, alimentos procesados de onigen animal {principalmente carne, suero de leche, huevas); servicios
de venta al por menor, servicios de venta al par mayor, servicios de comercio en lfnea y publicidad de complementos dietéticos
gite contengan vitaminas, complementos alimenticios, complementos nutiicionales, alimentos procesados de origen vegetal,
alimentos procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos): servicios de venta al por menor,
servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en linea y publicidad de complementos dietéticos gue contengan
minerales, complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos
procesados de origen animal (principalmente carne, suero de leche, huevos): servicios de venta al por menor, servicios de
venta al por mayor, servicios de comercio en linea vy publicidad de complementos dietéticos que contengan condroiting,
complementos alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegetal, alimentos procesados de
ongen animal (principalmente came, suere de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor,
servicios de comercio en Nnea y publicidad de complementos dietéticos que contengan glicasaming, complementos
alimenticios, complementos nutricionales, alimentos procesados de origen vegeral, alimentos procesados de origen animal
(principalmente carne, suero de leche, huevos), servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de
comercio en linea y publicidad de complementos dietéticos que contengan aminodcidos, complementos alimenticios,
complementos nutricionales, alimentas procesados de origen vegetal, alimentos procesados de origen animal {principalmente
carne, suero de leche, huevos); servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio en Ilfinea
¥ publicidad destinados a deportistas para complementos dietéticos, complementos alimenticios, complementos nutricionales;
servicios de venta al por menor, senvicios de venta al por mayor, servicios de comercio en linea y publicidad para
complementos alimenticios para el control del pesa, complementos dietéticas, complementos nutricionales en polve o en
capsulas o comprimidos; servicios de venta &l por menor, senvicios de venta al por mayor, servicios de comercio en linea y
publicidad para complementos alimenticios para el control del peso, suplementos dieténcos, suplementos nutricionales en
palva o en farma de cipsulas o pastiflas: servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de comercio
en linea y publicidad de suplementos alimenticios para ganar musculo y peso, suplementos dietétfcos, suplementos
nutiicionales en polve o en forma de cipsulas o pastillas; servicio de venta al por menor, servicio de venta al por mayo,
servicios de comercio en linea y publicidad de alimentos procesados de origen vegetal y alimentos procesados de origen
animal {principalmente carne, suero, huevos) utilizados pars el control del peso; servicio de venta al por menar, servicio de
venta al por mayor, servicios de comercio en linea y publicidad para alimentos procesados de origen vegetal y alimentos
procesadas de ongen animal (principalmente carne, suero, huevos) utilizados para el control de peso; servicio de venta al por
menor, servicio de venta al por mayor, servicios de comercio en finea y publicidad para alfmentos procesados de origen vegetal
¥ alimentos procesados de origen animal (principalmente camne, suero, huevas) utilizados para ganar musculo y peso: servicios
de venta al por menor, al por mayor, servicios comerciales en linea y publicidad de vitaminas y preparados vitaminicos,
preparados vitaminicos en forma de complementos alimenticios; servicios de venta al por menor, al por mayor, servicios
comerciales en linea y publicidad de productos proteinicos destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos
alimenticios a base de creatina destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de carnitina
destinados a los deportistas (no para uso medicinal), productos alimenticios a base de vitaminas destinados a los deportistas
{no para uso medicinal), productos alimenticios a base de minerales para deportistas (no medicinales), productos alimenticios
a base de condroiting para deportistas (no medicinales), productos alimenticios a base de glucosamina para deportistas (no
medicinales), productos alimenticios a base de aminodcidos para departistas {no medicinales); servicios de venta al por menor,
al por mayor, servicios comerciales en linea v publicidad de complementos alimenticios para uso no medicinal, complementos
nutricionales para uso no medicinal; servicios de venta al por menar, al por mayer, servicios comerciales en linea y publicidad
de mantequilla de cacahuete, productos afimenticios a base de pescado, mantequilla de cacahuete con chocolate, sopas, sopas,
bebidas licteas a base de proteinas, behidas licteas, cafe, te. cacao y suceddneos del café, arroz, pasta y fideos, tapioca y sagu,
harinas y otros productos & base de cereales, pan, pasteleria v confiteria, chocolate, helados, sorbetes v otros helados
comestibles, aziicar, miel, melaza, levadura, polvos de hornear, sal, aromas, especias, hierhas en conserva, vinagre, salsas y otros
condimentos, hielo (agua congelada), helados en polvo, bebidas a base de café, barritas de cereales de origen vegetal ricas en
protefnas, tortitas, sucedaneos del café, Aanes, pasteles en polvo, alimentos a base de avena, barritas de chocofate enriquecidas
con proteinas, barritas para deportistas, preparados de hidratos de carbono para fa alimentacién, alimentos elabopades g base
de hidratos de carbono de origen vegetal, glucosa para uso alimentario, hases para batidos (aromatizaiies v
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bebidas no alcohdlicas, beludas soténicas, batidos (bebidas de frutas o verduras), bebidas no alcohdlicas que contengan
proteinas, bebidas no alcohdlicas que contengan creatina, bebidas no alcohdlicas que contengan aminodcidos, bebidas no
aleohdlicas que contengan carnitina, bebidas vitaminadas, bebidas deportivas ennquecidas con proteinas, bebidas no
alcohdlicas a base de proteinas; bebidas energéticas, bebidas energéticas gue contienen cafeina, bebidas energéticas (no
medicinales), productos de bebidas no alcoholicas listas para beber, bebidas isotonicas (no medicinales), bebidas deportivas,
bebidas deportivas que contienen electrolitos, utensilios, ollas y recipientes para uso doméstico y de cocina, frascos para
caramelos, botellas para mezclar a mano (cocteleras), tazas, botellas para beber para hacer deporte, cristaleria para bebidas,
portaaziicares, botellas para beber, recipientes o botiquines para capsulas y vitaminas (no medicinales), botiquines (no
medicinales), dispensadores personales de pastillas o cdpsulas para uso doméstico, cucharas dispensadoras (utensilios
domésticos o de cocina), recipientes domésticos universales portatiles, mezcladores de bebidas, dispensadores de bebidas,
soportes para bebidas, mezcladores para uso doméstico no eléctricos, cantimploras (vachas), cantimploras que se venden
vacias, mezcladores (no eléctricos), botellas mezciadoras (vacias), botellas de plastico, embudos de plistico, mezcladores de
alimentos no eléctricos, batidoras de alimentos no eléctricas, botellas, vasos (vasos para beber), botellas que se venden vaclas,
borellas de agua, pitorros para uso en cocina, jarras pequenas, cantimploras para viajeros, cepillos de limpieza para material
deportivo, ropa, calzado, sombreros; ropa interior; sujetadores; pijamas; calcetines; sujetadares deportivos; camisetas; ropa
intenor térmica; ropa de cuero; ropa de cuero artificial; plantifias para calzado; plantilias metdlicas para calzado; calzado
antideshzante; botas de fithol: botas de cordones; cordones de zapatos: calzado de tacon alto: zapatillas: botas de barro, botas
de goma; botas de esqui, botas de esqui; calzado deportive; calzado deportivo, calzado atlético; sandalias: suelas para calzado;
zapatillas de deporte; botas deportivas, calzado deportivo; tachuelas de cuero para calzado deportive; zapatillas de deporte;
calzado de boxeo; calzado de ocio; zapatos; pantalones; chaguetas tejidas, abrigos: chaquetas, cazadoras; chaguetas; chaquetas
de deporte; chaquetas abullonadas: chaguetas de deporte; prendas de vestir exteriores; albornoces; trajes de bario; bariadares;
banadores de bafio; chanclas de bafia; zapatillas de playa; trajes de bano; bafadores; gorros de bafio; sandalias de bafio;
zapatillas de bafio; ropa de playa; gorros de bano; bafiadores; bafiadores; bafladores; ropa de bafio; bafiadores; ropa de bario;
hipsters; calceteria, géneros de punto; géneros de punto (prendas de vestir); corsés (hasta la eintura); ligueros, ligas, tirantes;
ligas, tirantes; camisas; camisas de manga corta; rapa interior que absorbe el sudor: pantalones deportivos absorbentes;
sujetadores deportivos absorbentes; camisetas deportivas absorbentes; calcetines antitranspirantes: cintas para la cabeza que
absorben el sudor; calcetines que absorben el sudor; mufiequeras que absorben el sudor: calzoncillos que absorben el sudor;
pantalones que absorben la transpiracién; protectores de axilas; camasoles (calentadores); calentadores de piernas;
protectores de oidos (prendas de vestir); protectores de pierpas; calentadores de brazos (prendas de vesnir); calentadores de
rodillas (prendas de vestir); calentadores de mufecas; cinchas para fa cintura; cordones médicos; gorras; protectores de gorras;
boinas; boinas; gorras de béisbol: gorras deportivas; pafivelos para la cabeza; cintas para a cabeza para hacer deporte; gorras
con protectores; ropa de ciclismo; pantalones de montar; ropa impermeable, resistente al agua; trajes de neopreno para esqui
ndutico; ropa aislante; ropa impermeable; ropa confeccionada; ropa usada (prendas de vestir); guantes de esqui; guantes; batas,
ponchos; chalecos; chalecos de pesca; chalecos deportivos; manguitos (prendas de vestir); monos, buzos; carbatas; corbatas;
protectores de cuello; bufandas; chales; chales; cinturones de seda, tirantes; cinturones de cuero; cinturones (prendas de
vestir); cinturones de cuero artificial, pantalones cortos: faldas; ropa de gimnasia; pantalones de gimnasia; pantalones de
chandal para hombres! pantalones de chindal para mujeres; canisetas de chiandal para hombres; camisetas de chindal para
mijeres; ropa deportiva; pantalones deportivos; camisetas deportivas, tops; camisetas deportivas de manga corta; camisetas sin
marigas, camisetas deportivas; pantalones holgados de ocio; calzoncillos bédxer; pantalones de chindal: camisetas interiores de
manga larga; camisetas con capucha; sudaderas con capucha; sudaderas; pantalones de chindal: pantalones de chandal;
jerseys; sudaderas: pantalones cortos de algodon: pantalones cortos, pantalones cortos; pantalones cortos de tela para
hambres; pantalones cortos de tela para mujeres; camisetas; camisetas de manga corta; chindales; conjuntos de acio; camisetas
de ocio, sudaderas; pantalones de ocio; camisetas de chandal sudaderas para productes..”. En ese sentido, la

denominacion solicitada “BioTechUSA” esta compuesta de tres elementos, por un lado, el término “bio”,
que significa “vida” u “organismo vive"'; “Tech”, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los
adjetivos “técnico”y “tecnologico™ y finalmente “USA"forma abreviada de “the United States of America”o
su traduccion al espanol “Estados Unidos de América®. De ello se colige que, la combinacién de los tres
elementos da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la designacién nege
directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende am parar con su solj€l
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Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La evaluacion de este motivo de denegacién requiere necesariamente la consideracion de los
productas o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados:
“ALGODON" para telas o productos textiles; @ "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA'", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrénicos. El término MANZANA® es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productes a los que se le aplicara
confiere aptitud distintiva al SIgno. (...} ==r===rrmmrm e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacion con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacion:------

giolechUSA

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que pasee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse insgrfa dentroYe
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recu ﬁ O et

! Direccidn Nacional de Propiedad Intelectial (DINAPL, Dirvetrices pava el examen de moveas en Paragaay, p. 109, Dispanible en: Diregen ' b 4o Ladatidl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
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POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 960 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccion

de B AT CES, mrrrrrr s e m e mmn s s e 0 R R

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 35, N* 23890/2023, solicitada a nombre de ATLAS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).---===nnssmms e ot s

Asuncién, 4 0 MAK 2026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA), contra la Resolucion N2 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024,

dictada por 1a Direccién de Marcas, y; «=--=s-sesssvsresesruizmesemrsmmrmeesenasr e asn e amans s runesen ree aeen s asm s e e n e s e s
RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA) e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2
1970 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.------=-sssssemssosmmmammoonimnnsinns

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apetaciﬁn interpuestﬂ_ ............................................................................................................

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de COMPANIA INDUSTRIAL DE
TABACOS S.A. (CITSA) expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025. -=-+-=-==r==srressesmmramreee e ettt

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ja
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 producte o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producte o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitadn. ™---=-=---=sssmmsemmresem st

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..) La denominacién “UMO
QUALITY VAPES", NO designa algiin servicio que protege, podria considerarse en el peor de los casos
evocativa, pero claramente constituye una expresion de fantasia para la clase 35. Basta con hacer un simple
analisis de la denominacién y servicios protegidos para entender que, desde ningun punto de vista, se
designa en la misma algin servicio protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 35 serian
VENTA, PUBLICIDAD, IMPORTACION, EXPORTACION. Esas denominaciones si, efectivamente, designan el
servicio que se protege. Ahora daré efemplos de denominaciones que califican o describen el servicio, a
saber; RAPIDO, EFICAZ, OPTIMO, AGIL, CONVENIENTE, SEGURO. Por ende y segtin lo establecido en la
pmpi'a ley de marcas, am‘c‘ufo 2 m-:‘m) e deﬁn.r'n'mamenre la marca de mi mandante no puede ser

QUALITY VAPES (* vapﬂnz.adﬂres de rahdad* en el idioma inglés). el término no estd siendo utilizado de
forma aftfada sino, que se En:‘uemran dentro de una denam;'naﬂ.-in de fantasia, como lo es UMO QUALITY
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Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Lo o L o R e eI

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHEUIT UNG MArCa. == esesemm e s 2o

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *UMO QUALITY VAPES Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los gervicios 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 Seryviciog que se desea ampParar. ------s--sss s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para gervicios comprendidos en la clase 35 del
nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “..Importacion, exportacion, comercializacion y
publicidad de cigarrillos electronicos, vaporizadores bucales para fumadores, soluciones liquidas para uso
en cigarrillos electronicos, articulos para fumadores...". En ese sentido, la denominacion solicitada “UMO
QUALITY VAPES" estd compuesta de tres elementos, por un lado, el término “UMO", que es una variacién
de ortografia o una escritura incorrecta de la palabra “HUMO" la cual posee varios significados, entre ellos
el de vapor o también la de mezcla visible de gases producida por la combustién de una sustancia'. Por otra
parte, el vocablo inglés "QUALITY” que traducido al espafiol significa “calidad” y finalmente el vocablo
“VAPES" que traducido seria “vaporizadores™. De ello se colige que, la combinacién de los tres elementos
mencionados, da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la designacion necesaria, usual o
directamente descriptiva de los gervicios que el solicitante pretende amparar con su solicitud,-----=«==sesszcev

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
término que es comun o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles; ¢ “M/ANZANA" para productos fiutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE” (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesan‘a para productos como computadoras o dispositivos electrénicos. El término MANEANA' es
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49926/2023, SOLICITADO POR COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CTTSA).--====smmmmmsaaen et

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacion con una
tipografia especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuacion:------

Quality vapes

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

Que, la Resolucitn recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios, que provienen de una mMisma eMPresa, ---------=-----sss==ssmmmsremmmaaeaean

Que, ahondando atin mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas gue una idea, se trata de una certeza, v esto es ldgico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engariosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” --—--------======zzzvm-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA’, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 49926/2023, SOLICITADO POR COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA). ~-+=<-=+s=rmtesomssssnnmsssn s smtmmmstassam s tm e aammen e s amm s e

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art, 12

Art. 22

Art. 32

RESUELVE

REVOCAR la Resolucion N° 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcay, -----qesresssmesrsrsasmeecais s ssssscsasieanteai st nranscranisetosnes

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca *UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", clase 35, N°® 49926/2023, solicitada a nombre de
COMPANIA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne2 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N°® 49938/2023, SOLICITADO POR CDMPAFIM
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).---==-=n=mnmmm ettt

Asuncion, ] § WAD 9mon
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA} contra la Resolucion N2 1971 de fecha 27 de noviembre de 20024,

dictada por la Direccion de Marcas, y; -------===--=- e
RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA) e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2
1971 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.---=---------csscsseeeeommmcne oo

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACTON I BT DU SO » e e e e et e st e nn s mn s m s s e

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de COMPANIA INDUSTRIAL DE
TABACOS S.A. (CITSA) expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025, ==«-ssmsmmemsmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: 9..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direcciéon considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e ). los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. ™ =+«----- e A A S e R e e A L S R R

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta: “(.) La denominacion “UMO
QUALITY VAPES". NO designa algtin producto que protege, podria considerarse en el peor de los casos
evocativa, pero claramente constituye una expresion de fantasia para la clase 34. Basta con hacer un simple
analisis de la denominacion y productos protegidos para entender que, desde ningtin punto de vista, se
designa en la misma algtin producto protegido en la clase. Denominaciones genéricas para la clase 34 serian
TABACO. CIGARRILLOS, PUROS, VAPORIZADORES, PIPAS. Esas denominaciones si, efectivamente,
designan el producto que se protege. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen el
producto, a saber; PERFUMADOS, SABORIZADOS, FUERTES, SUAVES. Por ende y segtin lo establecido en
la propia ley de marcas, articulo 2 inciso e, definitivamente la marca de mi mandante no puede ser
considerada genérica ni descriptiva../... Si bien, la marca contiene dentro de su denominacién las palabras
QUALITY VAPES (“vaporizadores de calidad” en el idioma inglés), el término no esta siendo utilizado de
forma aislada, sino. que se encuentran dentro de una denominacién de fantasia, como lo es :
VAPES, término que, en su conjunto, forma una denominacion totalmente novedosa pag
G€ Ser enérica 0 descriphiva (. ) temmncssmema e e s b e sy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA', CLASE 34, EXPEDIENTE N* 49938/2023, SOLICITADO POR COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).------- cmmaranmenene s

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de |a 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 CONSHITUIT UNE MAECA, === ss s e e e e e s s s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “UMO QUALITY VAPES Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se
refiere a caracteristicas propias de los productos que se desea amparar. ------=s===-ressmssmmmmm s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 34
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: “..Cigarrillos electrénicos y vaporizadores
bucales para fumadores..”. En ese sentido, la denominacion solicitada *UMO QUALITY VAPES® esti
compuesta de tres elementos, por un lado, el término “UMO", que es una variacién de ortografia o una
escritura incorrecta de la palabra "HUMO" la cual posee varios significados, entre ellos el de vapor o
también la de mezcla visible de gases producida por la combustion de una sustancia’. Por otra parte, el
vocablo inglés "QUALITY" que traducido al espafiol significa “calidad™ y finalmente el vocablo “VAPES"que
traducido serfa “vaporizadores®. De ello se colige que, la combinacion de los tres elementos mencionados,
da lugar a una expresion que, en su conjunto, no constituye la designacion necesaria, usual o directamente
descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud,---------===-===ssseemraueuciccs

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: (...} La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
fermino que es comiin o geneérico para un tipe particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por efemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados:
"ALGODON" para telas o productos textiles; « “MANZANA" para productos frutales o confituras ¥y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", 0 "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesana para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término '"MANZANA' es

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su desjgrracTon, usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los pmduu.;:,x, a los fjue se le apicara
confiere aptitud distintiva al signo. (.. )" === ==smmemmre ] T R S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMERE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA).m=====s===rsssssssnansnsssssnsssssssssmnnsnanssssssasennmmssnnsssmmesnmmssnnssrmesnas

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacién con una
tipografia especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuacion:------

Quality vapes

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

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, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. --------===--====----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1971 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 49938/2023, SOLICITADO POR COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABALOS S {CTTSAY, ==t s et e i e i B i

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

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

Art.12 REVOCAR la Resolucian N° 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion dE' Marcag, ———--—-rmmrmrmr e s s s s S s sEsssasEEesseesmnaan

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca *UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", clase 34, N® 49938/2023, solicitada a nombre de
COMPANIA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA). ==

Art. 32 NOTIFIQUESE. ++--=-s==s=ssssmmesssmrmsmsmansnnans T
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