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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 20012 ¥ N*
1.286 DE FECHA 16 DE SEFTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA I‘lEl.EHﬁLA.FASTELEHLl‘I’EﬂQ‘LETﬂ'
CLASE 43, EXPEDIENTE N* T8543/2021, SOLICITADA POR CAMPECOR S.R.L. - e ————

Asuncion, |:| d :l!lr'll"! ?”?E

VISTO: El recurso de apelacian interpuesto por el representante convencional de CAMPECOR S.RL.,
cantra las Resoluciones N* 2.036 de fecha 18 de noviembre de 2022 j.' N® 1.286 de fecha 16 -:"]E SEptl-Emhl'E de
2024, dictadas por la Direccidn de Marcas, ¥; --—-———rmmem s

RESULTA:

Quie, en fecha 14 de octubre die 2024 se presenta el representante convencional de CAMPECOR S.RL
¢ interpone recurse de apelacidn en contra de las Resoluciones N® 2,036 de fecha 18 de noviembre de 2022
y N* 1.286 de fecha |6 de septiembre de 2024, dicrada por la Direccifin de Marcas. s-ss=sresraemrssmeeea--

Que, en fecha D& :le nuvuemhm de 2024 fue dictada la prmm:lenna que concedid el recursa de
apelacidn interpuesto.-— wuanmn wmm e e P

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024, el representante convencional de CAMPECOR 5.RL. expresd

agravios; Esta Direccidn bene por contestada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
30 i b (e A, = o 4 i e o e o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N 2.034 de fecha 18 de noviembre de 2022 considera que: =) Que habidnadose
realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca; Expedients 2005-1515427 Denominaciones TIA HELENA Clase 30 Registro 426976 Titular Sigma
Sociedad De Responsabilidad Limitada (PY) Expediente 2015-1532930 Denominacidn TIA HELENA Clase 30
Registro 425542 Titwlar 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 confusidn entre los consumidores. -, Pﬂ-rl':l -:]lr.h-" de conformidad al articulo
6" e [z Leyv 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo salicitada. () %seeesssensnaia

Quie, la Resolucian N* 1.286 de fecha 16 de ﬁtphemhre de 2024 confirma lo dlspuEEr-a |:n:|r la resolucidn
citada precedentemente. -~ r1cscsaasensimnasian v

e, entre obtros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta; ¥..) Lo mamifestado por ef Ddnector
de Marcas no se aplica a la realidad del presente case, puesto que se ha obviada por completo el hecho de
que las marcas bases deben ser canfrontadas en su conjunto._/.. Como se puede observar, al confrontar
visuafmente ambas marcas. resuftan evidentes las diferencias grificas v ontogrificas entre eilas. La
existencia de un elemento comiin no significa necesariamente que Lis marcas sean confundibles como se
afirma en la citada resafucidn ¥ por lo tanto, no es dhice para {a concesidn ded registro de la marca HELENA
LA PASTELERIA ¥ ETIQUETA a nombre de mi mandante. Que, ademis es bastante distintive por 1a etiqueta
que acompafia. Astraisma, de las difevencias grificas y artogrificas expuestas precedentemente, las
diferencias fondticas tambidn apreciables al pronunciar una denominacidn 2 continuacidn de I olra
(HELENA LA PASTELERIA ¥ ETIQUETA/TIA HELENA)../., En segundo lugar, cabe destaca
de [a siguiente marca registrada en {a clase relacionada 42 HELENA VITORASS! con i

concedida y tener la misma coexistencia pactfica (..)% «--===r=rererer o eeee
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N*
1266 DE FECHA 16 DE SEFTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA }[Emmuh-.s'mﬂm&'mmumr
CLASE 43, EXPEDIENTE N* 785432021, SOLICTTADA POR CAMPECOR SRL - rsessmsms s stasnn anmans

Que, uum.-:.]:mnde a esta instancia administrativa resalver sobre la prucn::l-r:nna. o no del recurso
interplesto,-- L S B o e e e B 8 8 2 S it T o T A R

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

Que, efectuado el cotejo ortogrifico y fonétco entre la solicitud de registro "HELENA LA
PASTELERIA® ¥ la marca antecedente *“TIA HELENA®, se advierten diferencias estructurales relevantes. La
marca antecedente se compone de dos vocablos, mientras que la solicitada estd integrada por un articulo y
dos vocablos, que le confieren una configuracion grifica v secuencia sonora mas extensa. Tanto la
disposicidn de los términos y la incorporacidn del elemento “PASTELERIA” en la solicitada, peneran una
estructira visual y sonoridad global del signo, claramente disimiles, que dificultan su confusién en el
trifico comercial

Que, asimismo, corresponde abordar el andlisis semantive o conceptual de los signos analizados. La
expresion “TIA HELENA® remite a la idea de una persona determinadi, evocando una figura familiar o
cercana identificada por el nombre propio “Helena™ Por su parte, "HELENA LA PASTELERIA® alude
nequivocamente a un establecimiento comercial dedicade a la elaboracion 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 gastrondmico
especifico. En consecuencia, ambas marcas presentan un contenido conceptual distinto v claramente
discernible, lo cual refuerza su capacidad distintiva individual y permite al piblico consumidor
identificarlas sin ﬂ!ﬂgﬂ de confusidn o asociacion mdebld:n incluso frente a las minimas mmcm.e-nm.;
grificas sefaladas. - - reememres e ——

"TIAHELENA® (salicitadal, ¥

"HELENA LA PASTELERIA®  (base de rechazo)

Que, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas® nos dice: £l
contenido conceptual es de importancia determinante para decidic una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; parque tal contenido facilita enormemente of recuerdo de la marca™ y
luego manifiesta “En of cotejo marcario tiene una gran influencia ef que una de Jas marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.® Es decir, el piblico consumidor pndri recordar con
mayor facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras similitudes grificas o auditivas,-- smeasssssamipe

Que, de la comparacion se colige que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende
Empoce tendrin und profunciacion semejante, nl representan la misma idea concepiual, Dusdr s5td
perspectiva, la coincidencia inicial, por si sola. no es suficiente para generar confusitne-fies—en su
conjunio, las marcas presentan diferencias sgn:ﬁcﬂlwu tanto a nivel visual, fonético y corjceptual, 1-::1 e
permitiria su diferenciacion en el mercado.-- R s, - Tty S O
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2.036 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y N°
1286 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. #ssesensasasnsssmmssnsasasnsassses -

Caue, ofro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una soliciud, es |a
etiqueta que conforma a la solicibod, Al respecto, vemaos que no existe similitud suficiente ni mucho menos
congiderable o de sigaficativa magnitud, ya que la solicitada posees una etiqueta que contiens 1a
denominacian en letras estilizadas de color negro dentro en un fondo de color blanco, mientras que la
marca antecedente coenta con la denominacian en letras de doble contorna de color rojo en un fondo de
e e S R

marca sallcitada marca base rechazo

J.{Iihﬂ
/

-——‘--—--.-l—-..J

HELENA

L NS T LA

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de 1a marca base de rechazo ¢ 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 awxiliares
destinados a mejorar el sabor de fos alimentos; mientras que la marca en tramite de registro pretende
obtener la cobertura pars gervicios de la glage 43 la cual comprende: “Serviclos de Pastelerfa,

A dicho respects, &2 conveniente récordar que e sistema seguldo por nuestro sistema marcano es el
conocido como weiclase, en virtud del Art 7* de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacidn 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 una de los principios marcanos fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye |a 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 L misimg
clase del nomenclador internacional por tanto, resulta pten.iment-& viable una eventual coexistencia

pacifica entre la marca antecedente y |a marca solicitante.--

Que, entre ka marca antecedente v la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores v en su
conjunto, son disimiles, onginales v 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 ambado el A-quo, de tener por rechazada fa
golicibiud de autos, == rrerrrrrrr e e 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, ésta Direccidn considera que es un signo que p las
caracter{sticas Necosarias para Prosperar en regisiro; por consiguiente, al no encon inserta dentro'de
las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resolucione
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 2036 DE FECHA 18 DE NOVIEMERE DE 2022 ¥ N*
1285 DE FECHA 16 DE SEFTIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EM EL
EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HELENA LA PASTELERIA ¥ ETIQUETA®,
CLASE 43, EXPEDIENTE N* 78543/2021, SOLICTTADA POR CAMPECOR S.R.L, --=---sremsmrmemsme e emeane oo

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

Ar )@ REVOCAR las Resoluciones N® 2,036 de fecha 18 de noviembire de 2022 :,r N 1286 de
fecha 16 de sepiembre de 2024, dictadas por la Direccién de Marcas.— =

Art 28 ORDENAR la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la marca
"MELEMA LA PASTELERIA Y EFIQIJET# ch M~Expediente N* 78543/2021,
solicitada a nombre de CAMPECOR SRL. -l

Art. 38 NOTIFIQUESE - H{
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 1082 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
N DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TROUP Y

ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 29705/2019, A NOMERE DE COMERCIAL E INDUSTRIAL

AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CTABAY §.A. ). e

Asuncibn, [ U WAL Aldb

VISTO: el recurso de apelaciin interpuesto por el representante convencional de COMERCIAL
E INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY SA) en contra de |a Resolucion K2 1082 de
fecha 12 de agosto de 2020, dictada por |a Direccidn de Marcas, yi------s--smremom s e

RESULTA:

Quie, en fecha 1B de septiembre de 2020, s& présenta e representante convencional de COMERCIAL E
INDUSTRIAL AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CIABAY 5.A.) e interpone Recurso de Apelacion en contra
de la Resolucian NP 1082 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la direccian de marcag. —-----e—moemeeeees

Quie, en fecha 19 de neiubre de 2020 fue dictada la pr:mdenr.-ia que concedio el recurso de apetacidn
i’J'ltEl'FUEErﬂ.' ........................................................................................................................

Que, en fecha 04 de febrero de 2021, el representante convencional de COMERCIAL E INDUSTRIAL
AMAMBAY SOCIEDAD ANONIMA (CLABAY 5.A.) exprestd agravios; Esta Direccidn tiene |mr contestada la
expresidin de agravios y lama autos para resolver en fecha 11 de marzo de 2021, - :

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %.) Que habiéndose realizado fa bdsqueds de
antecedentes de la citada marca, se ha constalado b existencia en dicha clase de la marca “TROP,
registrada con el ndmero 425520 en fecha 17 de Junio de 2016 a favor de MILENIA AGRO CIENCIAS 5.A.,
Comenfario: Que ambas denominaciones son casi idénticas. cuenfan con identidad plena, dando [a
imposihitidad de sy NECTpCiin, como Nueve registro.- por o gue de m.ml".::-.rmmbd al articulo 6 de la Ley
IMI:IEM”E‘EE it ha }L[E'ifﬂ.llﬂ!ﬂbﬂhﬁtﬂ {_J' ............. T R R RN R NN A A R A

Que, entre otros argumentos, s agravia ¢l apelante y mamifiesta; .. ) En primer lugar, cabe destacar
que fas denominaciones en pugna poseen diferencies que son esenciales. Las marcas enfrentadas poseen
claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su
comvivencia pacifica en el mercado, En segundo fugar, corresponde mencionar que fa marca de mi
representada POSEE UNA ETIQUETA QUE LA HACE PERFECTAMENTE DISTINGUIBLE DE LA MARCA
BASE DEL RECHAZO, DE MANERA TAL Q‘UE AMBAS MARCAS FGDH.J{N COEXISTIR SIN CALISAR
CONFUSION CON EL PUBLICE CONSUMIDORY..,}wemmreeremenenseaenme e

Que, corresponde a esta Direcodn General resolver sobre la procedencia o no del recurso
IﬂtE'I.']:H.IE‘Etﬂ.---""'““'“"“'“"-'-"“'“-'-'“'---“"-'-“'“"-'-'--'-"-'“-“"-"“'“'“'-'-“'“"“'“-“'-"--'“"-"

Que, antes de entrar a analizar ¢ fondo de |3 cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAFL el Registro N*®
425520 de la marca “TROP®, Clase 05 a nombre de Milenia Agro Ciencias Sa. vencid el L4 g
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, ha.l:lLlE'.I:l:dI:l fenecido
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 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)mxmrsnsmssss sttt ot e e s e sr e e smsmees 5

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio ¥ no encontrindose la solicitud de regstro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art, 2% y 6% de la Ley N® 1294/98 de Marcas, comesponde revocar la resolucion recurrida v autorizar la
prosecucitn de trimites para el registro de la marca hoy solicitada, -, B e o

POR TANTO,
LA IRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art |# REVOCAR la Resolucion N® 1082 de fecha 12 de ag-u5t-:: de 2020 |:|||:'t.n:l:| pur la
Direccitn die Marcas, - s s —

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicioud de registro de la marca "TROUP
Y ETIQUETA®, clase 05, Expediente N* 297052019, mhcltad: a mombre de
COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBA PIEE : BAY S, -weeses




DIRECCIGA MACTRAL DT

% PROPIEDAD GOBIERNO i PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucién w@ - -:*L'

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. —--mccosemsansnes ]

. N &
Azuncidn, &

VISTO: el recurso de apelacion interpussto por el representante convencional de AGROTEC
5-A. en contra de fa Hemluru‘&n N 1147 de fecha 15 de octubre de 2025, dictada purl.a Direccidn de Asuntos
Marcanos LI“ﬁl-'DEm ¥i== B 8 B S e o o e - e e o e R R TR

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de AGROTEC SA. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1147 de fecha 15 de octubee de 2025, dictada
por la Direccitin de ASuntos Marcariog Litigiomos -« seesm s e sy s

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

Que. en fecha 14 de noviembre de 2025, el representante convencional de AGROTEC S.A. expreso
agravios; en fecha 05 de diciembre de 2025 los sefiores PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE
JESUS PIRES DE ALMEIDA par derecho propio ¥ bapo patrocinio de su AGPI contestaron el traslado de los
agravios. En fecha 1l de diciembre de 2025, esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver. -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: 7.} hacrendo un andiisis mimucioso en conjunio de

las marcas en controversia podemos notar que la marca golicitada INVICTO SPRAY y la marca oponente
INVICTUS gramatica ﬂme‘nm al primer golpe de vista estin expresadas de d.l'fmmes maneras, fo fquie hacen

INVICTUS (oponente) en conjunfo ¥ sucesivamente, és de F:E'.I'P'I-".a'ﬂ{‘.'.,r {a comprensidn rrecisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales. fo que es esencal para evitar malentendidas en 3 inferpretacian y
aplicacidn de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion mis adecuada y
especifica de cada términe en contextos refevantes, promoviendo asi una comunicacidn mis clara y
efectiva tartn 4 nivel audiffve coma concephial, estas diferencias nos da la PiLi'J'.T-.r que (a5 MSmas son
jplenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en of mercadof,, )" — - ..

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante 5.A. y manifiesta: . Jen primer férmimno,
debemos sefialar que entre o marca SINVICTUS®, por (& cual se opone mi mandante y la marca <SINVICTO
SPRAY® soficitada por la adversa, existen NOTORIAS [DENTIDADES en hﬁ'pfinm VISLAL GRAFICO,
ORTOGRAFICO Y FONETICO. gue las vuelve CONFUNINBLES entre 5f Que, en efecto, fal come Jo
EXPUsiéramos en nuestro escrifo de oposicdn, la marca solicitada reproduce v uhiliza, inclusive en el
mismo orden secuencial, SEIS (6) letras de un total de OCHO (&) letras gque forman la marca de mi
mandante /. la dmica diferencia entre las denomiraciones radica en la sustitucidn de la dlftima silaba
respectivamente. hecho gue por sf solo no puede considerarse un elemento diferenciador /.. entre [
marca registrada de mi mandante y la marca solicitada existe también una ESTRECHA RELACION en
cuanto a fos productos gue distinguen, que a marca soficitada pretende distinguir todos los
ki clase 5, entre fos cuales quedan incluidos Spreparaciones quimicas para (a a;gnn:' 3,7
5.u'w|:'r.r.fl1.|?? ¥ abonos®, siendo éstos productos e--r:re-ehanwnn- relaciomados con log;
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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* 190532024 A NOMBRE DE
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE [ESUS PIRES DE ALMEIDAL -+-sscessnessessmssssessases

o

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(.)En efecto, no pueden darse
posthalidad alguna de confusion, en primer lugar, entre “INVICTO SPRAY™ (SOLICITADA) para distinguir y
amparar PRODUCTOS de |a Clase 05 @ INVICTUS (marca registrada), para proteger tambidn PRODUCTOS,
pera de fa clase 01 (... Repetimos, la marca solicitada por mi presenta a todas luces los caracteres exigidos y
pedidos para su vishilidad. ESPECIALIDAD ¥ NOVEDAD. Negamos, igualments, que de concederse ol
registro de la marca solicitada. ¢l consumidor se vera sorprendido en su buena fe(.)° ==

Quue, corresponde & esta Direccion reselver sobre la procedencia o no del recurso mterpuesto, v la
consecuenie coexistencia o no de las marcas INVICTO SPRAY I:mhLll.'i.da e clise I;I-'i] ].' la marca INVICTUS
(registrada en clase D1} —--—-----—m s mrrerrrree e

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 marcano, sin amificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepoion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestidn
pueden o no ser confundidas en el mercade, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
OB P, = r s s s r rr e e e e e e e s e e e B B R B AR e K R

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusidn entre la solicitud de registro de la marca “INVICTO SPRAY™, clase 05, con fa marca
wunm!t.m {Im DII — TR R PEETEENTET VAT RS BN DN T e i e 8 s e e i e s s

INVICTO SPRAY (marca solicivada)
INVICTLUS {marca opanenie)

Que, analizando el campo ortogrifico ¥ fonético de la soficitante “INVICTO SPRAY™ y la marca
antecedente “INVICTUS®, por mis 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 ends
EmpOCs tendran Pronunciaciin SEMEJAITTE, ==« s s s s s s rrrmrrasres

Que, 81 blen comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“invict-0 SPRAY™. La sonoridad final, que cumple un rol relevante en ki identificacién verbal de
medicamentos, diferencia nitkdamente ambos signos. En tal sentido, jorge Otamendi sestiene que; <&

derecho marcario no pmfrge prefijos nparrfn.llﬂ COMUnes -:'La'-m:.irin&rnhmru}'rn p.n.r_-;.r MiSms e.'s.lgnn
diSINEYD, " —--eee e LTS merereaens e e

Crue, la daferente longitud y li terminacion de las denominaciones. generan una impresidn grifica
distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuackdn de la otra, tenemos que la impresidn auditiva que generan ambas es
basianie diskmil, —-==-rrrsrerr s e ek 0 B e e e e e e i e e e e e

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la resimura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el sola hecho de que dentro de su estructura existan leb
elementos en camin, siendo que como se sabe ¢ anilisis debe ser en conjunto. Bl tratadista O
explica ciertos cntenos a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de c-;m:l.m't cho
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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 SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “INVICTO SPRAY®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 19053/2024 A NOMBRE DE
PAULD ALFOMSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE [ESUS PIRES DE ALMEIDA. +-rrmrmrermmmrrmssemse s

continuacién * &mmdmm Eh;'!.li.' dehmubjﬂndﬂmlﬂﬂsrmmpmmw
separadas en forma arbitraria (747). -

Crue, 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 glage 0] comprende: Todos los productos de [z clase” La
clase 01 comprende pnncipalmente los productos quimicos que se utilizan en la industria, la ciencia y |a
agricultura, mchuidos los que entran en la composicidn de productos comprendidos en otras clases’;
mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en |a clase 05 para “Todos los productos
de fa clase”. La clase 5 comprende pnm:tpalmente Ios productos farmacéuticos :,' ot |:r-¢}1.|r.'qr|nn|,-; p,-rq
L5 TTFACHIEEN O VBBBTERGIERO, == e o= = e o mim s 3 S s 8 2 B 0 B A LA

A dicho respecto, es convendente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocide como uniclase, en virtud del An. 7 de la Ley de Marcas, ef cual supone la presentacian de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro. tramitindose cada
ml!cltl.nﬂ mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcanos fundamentales, el

de especialidad, &l 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 pugnnm:ump.lrtm la rrisma
clase del nomenclador iInternacional. — s esmmm e e

Que, adicionalmente, otro eriteno a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es s1 existe coexistencia previa. Al respectn, al realizar la bisqueda en la base de
datos del sstema informitico institucional se verifica ¢ Registro N.® 424978 (fecha de expiracion:
D8/06/2026, renovada por solicitud Nro. 2603050) de [a marca INVICTUS, en la clase 05, a nombre de
Laboratonios Siegfried Sociedad Anonima (stegfried Sa); extremo gue demuestra la coexistencia del
oponente con otta 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 ¥ on proceso de renovacion, por
ende, esta Direction no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
PUeCa RDEDHETAr &1 PN, -— et e e e e e sy e

Que, sobre el punto, jorge Otamends, en su obra DERECHD DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de [a marca oponente diclendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se
discure fa confisidn es (a coexistencia anterfor de [is marcas en pugna. Una coexistencia en ef mercado de

dos marcas, una de eilas registrada v la oira no o ambas de hecho. sin quese ha}':n suscitado m:fimane#
es la mejor proeba de la inconfindibiicad, y asf se lo ha reconocida. ™, ——-— :

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual cosastencia pacifica entre |as marcas INVICTO
SPEAY en I:,a L'Imﬂi}l II marca IMYICTLUS ¢n Iﬂ-fiﬂ.'i'l'.'ﬂ]. TP T EE TR TR R EE TR R R NN E RN NS EEAE S RS R EE

Que, en base a las considersciones de hecho v de derecho expuestas, esta recogp amba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originale
atra en todos los planos de comparaciin, por tanto, cormespande confirmar |a Resolucidig

! Drerrciu dbe Warcus. jorgr CHampreh. Bditoral Lewsfess - dheledo- Perred 28000 2HI
U Drecesto Macional de Propiedad indeleciual G303 T Clasi st de S, 13 el im, v 3029, LRSI A0S DE SIS (]
"'I'-::' AL ST ME

' Pureoniim Hli.'l-:llllllll'h"rllwll-l'l racdrctual (%) Clauficms e de-bio, 13 edividn, vernom 008 CLASTCRUIN TSI, L oo, rermdin 1
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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* 190532024 A NOMBRE DE
PAULO ALFONSO PIRES DE ALMEIDA Y SERGIO DE [ESUS PIRES DE ALMEIDA, —--essessessrsssssssnsssseassss

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

Are @ CONFIRMAR la Resoluciin N* 1147 de fecha 15 de octubre de 2025 dictada por la
Direccian de Asuntos Marcarios LiTiiasns, «-«--s-s oo

Ak 29 DRDENAR 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

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -
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Resolucisn N* D U oo
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 805 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2073, 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 NOMEBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAEEHER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ ¥ GUILLERMO

£ win mry
Asuncién, [| 3 AR L0

VISTO: el recurso de apelacitn interpuesto por ka representante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo en contra de la Resolucian
N* 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ---e.-.—

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Federico
Walfgang Wagener Benitez. Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo e interpone Recurso de
Apelaciém en contra de la Resolecidn N® 805 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada pm la Direccidn de
AsSuntos Marcaros LIBEIOSOR, == s mes st s e s et e e s e e

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la prmrl:']em:l::. qm.- concedia el recurso
!ﬂtE'FFIIIJEEm e e 8 e B e B R R R e L e

Que. en fecha 07 de marzo de 2024, la representante convencional de Federico Wolfgang Wagener
Benitez, Walter Mano Cabrera Martinez y Guillermo Gayo expres6 agravios: en fecha 13 de junio de 2024, la
representante convencional de la Federacion de Cooperativas de Produccidn - FECOPROD LTDA., presentd
el escrito de contestacidn de los agravios. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccion dictd I providencia
A8 PATE R O BT, «ene et e e st e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: 5 jhealizado of estudio correspondiente ésta
Direccitn constata que se fratan de signos con identidaed plena susceptible de provocar confusion v
asociacidn entre los signos /. al realizar una comparacion de las marcas en conjunto v anakzando las
constancias obrantes en ef expediente. se denota que & marca salicitada no contiene elementos fondticos v
visuales distintivos propios, por Jo tanto no cumple con los requisitos necesarios para su futura concesién,
A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacion no se puede distinguir de Iz
marca oponente, st bien no comparten la misma etiguets, podemaos visualizar que Ia--: letras qrm
Frepandennmnﬂiﬁ:!ymasepmfv ohservar én el sigutente cotefof.,. ) s

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: . Entendemos que ef
inferior ha realizado of cotefo de forma ermdnes, ya que, fas marcas no son idénticas; como puede
abservarse, infcamente tienen en comiin ef prmer términe “ALT, marcando toda la diferencia entre ellas
Ias palabras que la siguen, = MEDIA® y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR™ /., La solicitud
de mis mandantes cuents con una etiquets absolutamente orginal, distintiva ¥ novedosa, lo que la hace
mis identificable ante los consumidores por sus elementos grificos /.. Conceprualmerte, ALT, MEDHA, ex
una denominaciin compuesty que evoca principalmente “alternativa”. El nombre hace referencia a
alternativas de medios digitales de comunicacion (radio visual por internet} ¥ por lo tanio su connatacidn
&5 J'i'J-T-III'J‘JPHFE dl"iff.rlhf 4 la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, q‘ut describe servicios

ENCUENTRAN RELACIONADOS, Ios servicros de s mndilnrt.! estin enfocados a servicios iuimue.la-.fei
de entretenimiento y difusidn: mercado totalmente distinto al de Jos servicios proveldos pu:r r.fﬂpnm,-nr#
por fo guie mal podida m of consumidaor s inadvertide confundir una marca con olraf.. )"« cemmaa
.-5
Que, contesta la expreston de agravios la firma oponente, ¥ maruFrﬁta._'.f‘_’!I"...JM'ega catop
£5ld5 ASEVEFACTONES PUES €5 [ustamente ante una Wsion en comjunto, cuandg pudden
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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 LITIGIOSO0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA ¥ ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 92010/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ WALTER MARIO CABRERA llMEI'[HEE Y GUILLERMO
NN v i o R sk S At B o e 5t S e et s e

son aitamente confundibles v asociables entre i pues ellas comparten un msmo vocablo, En relacion a
cllo, cabe sefialar que existen siftaciones, como en este caso concreto, en fas cuales los efementos
integrantes del conjunto son de fal naturaleza gue uno de ellos asume un papel principalisima, al punto de
reumr sobre of mismo toda la atencidn que deberfa mantener e signo completo. En estos casos, es ef
elemento profaganico of que debe ser confrontado ../ las marcas en conflicto se recordsrdn de manera
aruiogs, pes G wing, 1 pedids, es direciamente svocativa de ia ofr, L va registrada, por Jo ol of fesgo de
que [a marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA. sea asociada con fa marca
ALT MEDIA Y ETIQUETA, solicitada en autos, es muy efevido, mds aln :cmudrmndn el hecho de que ellas
se errcuerniran en clases estrechamente relacionadas entre S{{_.)" ==s==caraaiais. femmmenmmees

Que. corresponde a esta DirecciGn resobver 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” (QPONEMtE). <« ccssemmsemsiamemmmmmsmremamememrmsmsscmenasssees .

Que. en prmer lugar, respecto 4l cotejo entre las marcas ALT. MEDIA ¥ ETIQUETA, clase 38
(solicitada) v ALT ACADEMLA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 {(marca base de
oposicion), vemos que al iniciar el anélisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una visibn de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembriciones ¥ cuyo objetivo es adviertir st la percepoion de una de las marcas puede ser asociada con
|a otra. De esta manera, corresponde & 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

Que, en ese orden de ideas, si bien o3 cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “ALT", no necesariamente causaran confusién en el seno del piblico consumidor pues, en su
conjunte, son diferentes una de la otra y dejan una impresidn diferente que aleja toda posibilidad de que
WY E ursa Lﬂrl-fuuim Erfre d.lﬂ.-hi& 1 s E R e L T T I R A

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
acompania el elemento: 5, MEDIA® -que fhace referencia de dos servicios solicitados que pretende amparar-
Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompaita los vocablos: *ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR®, es asi que ALT constituye la abreviacion grafica formada por el conjunto de ks letras
iniciales de la expresidn que la acompafia, que también hace referencia a las servicios protegidos por su
marci. La diferencia en b longitud y de los elementos que la componen a8 mas de distinguirias
grificamente, ambién lo hace en su pronunciscion ya |:|-'IJI:' ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA
T L IOUETA T TRA KU CH BN ERCHD. oot ey et o e s b

Cue. de igual manera, en &l plano conceptual, no dejan [ misma idea, como se menciona en el
parrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de certas caracteristicas de los
servicios gue amparan, por un lado [a solicitada utiliza el vocablo MEDIA como parte de su denominagce
ALT. MEDIA, referente a los servicios comunicacian: y, la marca oponente ALT ACADEMIA DE :
TRAMSFORMADOR utiliza los vocablos ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR .

1‘l:'!t'l‘|='r'|.-|.'.|'.'l.ii!|.'|-1. HEI"I-'H'-IHZ'I-'EdHI;illI'-'I:ﬁ e reares PR —— |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLLUCION 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 NOMEBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ ¥ GUILLERMO

Que, esta Direccidn considera oportuno traer a colacidn 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 ubilizar el tnieo signo que compone tuna marca, para utilizarlo en conjunto
coNl offos elementos, en ofra marca. Ao necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles. ™ Asi
las cosas, vemas que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar 12 balanza a
faver del rechazo, mis ain tervendo en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la |:|r|_-5L-r|.t|:-
FRIDINICTO N, e s s s s s B e e e s e i i et o o et e e o

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 oposician) no se
leen de la misma manera. siendo fonéticamente disfmiles y por lo expuesto en ¢l parrafo anterior, no
representan la misma idea CONCEPiUAl, — - -srrrrrrrmrm s s e e e

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonetica, debido que al pronunciarlas una a continuackin de la otra, tenemos que la impresidn
auditiva que generan ambas es bastante dislmil, -

Que, la solicitud de registro de marca "ALT. MEDIA ¥ ETIQUETA" ha sido presentada para amparar
servicios de la clase 38 tales como: “Servicros de telecomunicaciones, sernicos de diftsidn, teledifusidn:
radiodifusidn®, mientras que la marca oponente "ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y
ETIQUETA" protege servicios de fa clase 41 tales como: “Servicios educativos, senicios de capanmc.-é.u
Fmﬁd.upﬂrumj,;ﬂdmﬂ_ T T O N 00 0 0 00 8 i o 8 5 i s 2 e i i e = i e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sisterna marcario os el
conecido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de regisiro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva unao de los principias marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccidn a la
categoria dé productos o sericios para la que ha sido creada, Lag marcas en pugna no comparten la misma

duzddnnmmdadurinurmnmnpmummmuhplmtEmﬂﬂemﬂmmﬂ :-uemrmd:
pacifica entre las mismas.--- e

Que, no hay refacion entre los servicios de la solicitada. ¥ los de la marca oponente, No existe
ninguna posihilidad de confusion debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusiom se debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas. asl como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede
soslayar que el piiblico consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que estin
dirigidas a consumidores diferentes. Es mis, los lugares en log que se desenvuelven las marcas enfrentadas
BT T P e o e e e e i i o A s B . B A R e

Que, conviene mencionar lo sefalado en e Matenal: "Directrices pars of Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPL N® 259/2025: *En virtud de (a regla de I especialidad el regtstro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.™ Bl el caso'gue
nos mumten:mm que Fias marcas se encuentran en clases diferentes del qﬁ’iﬂnclidm sieficdo agernds kus

! fhnecher Heerern, Andee, vl de barcas® Editoral La Ley, Asimcitne 2011 ¢
Mhiecens Blaowrmal de Progsiedasl Trstice il (30250 Dererree pore o B o e dlama o Moegas
Lo im0 peu el gub el iumeas dunsimsy =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* B05 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, 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
T N e e R e

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menes de considerable o significative magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta
con una ebiqueta diferenciadora, 13 cual en conjunto deja una impresidn muy diferente, siendo asi, mayores
las diferencias que las semefanzas, como puede apreciarse en ef siguiente cotejon —- st eens

marca solicitada marca registrada

Alt.

m & d '

En sintesis, las marcas en pugna contenen elementos diferenciadores v al compararfas en su
conjunto, son disimiles, onginales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacian, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el SN0 CONSUMBIOE. « e emmmm e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho vy de derecho expuestas, esta Direccidn General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥ que no existe resgo de
confusiin ya que, anzlizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna,
Conforme & lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucidn recurtida, ~-—-—---—remreeeees

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 2 REVOCAR la Resolucidn N 805 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcanos LItIgiosas, —--wrrrermee T .

Are 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *ALT.
MEDIA Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N* 92010/2021, solicitada a nombre de
Federico Wulfgmg Wagener Earutu, ‘l"-':ll.'er Mario Cabrera Martinez ¥ Guillermo
Gayo------- - e

Art, 38 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* 920072021 A NOMBRE DE

FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARID CABRERA MARTINEZ Y GUILLERMO
TN} serpmtreionitep s g g o b A g i et A A s R i

w*

Asuncidan, | 5 NP 56
VISTO: el recurse de apelacién interpuesto por la representante convencional de Federico

Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo en contra de |a Resolucion
W* 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por Ia Direceidn de Asuntos Marcarios Liipiosos, 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 Resolucidn N* 804 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada pl:n' la Direccidn de
Asuntos Marcarios LItIEIosos, -=- = e e e s et e e

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la pmﬂdenna que concedid el recurso
II'I‘I:EI.'FHWSL"J L L e B 5 B B 8 e o e e e i ik o el i ik e w w ey bl

Que. en fecha 07 de marzo de 2024, |a representante convencional de Federico Wolfgang Wapener
Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillermo Gayo expresd agravios; en fecha 13 de junio de 2024, la
representante convencional de la Federacidn de Cooperativas de Produccidn - FECOPROD LTDA., presentd
el escrito de contestacién de los agravies. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccion dictd la providencia
Autos para RSO VR, o s i e e s 0 0 0 e o & e o i - i e i 2 s i - S e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %_jrealizado of estudio correspondiente ésta
vreccidn constata que ge tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusidn y
asociacion entre los signos ... al realizar una comparacion de las marcas en conjunto v analtzando las
constancias abrantes en of e rite. se denota gue la marca soliciteda no cantiene elementos fondticos v
visuales distintivos propéas, por lo anto mo cumple con los requisitos necesanos para su futura concesion.
A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacidn no se puede distinguir de la
marca oponente, st blen no comparten la misma etiqueta. podemos visualizar qw Jas .l'r:'r?:r:.' c;r.re-
preponderan son ALT tal y como se puede chiervar en el siguiente cofejay,,, )7 -----eeee-

Que, entre offos argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta; 5. JEntendemos que ef
inferior ha realizado ef colefo de forma erdnes, ya que, las marcas no son idéniices; como puede
obsenvarse, inicamente tienen en comin e primer trmine *ALT", marcando toda la diferencia entre ellas
las patabras que la siguen, < MEDIA® y "ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR® /.. La solicitud
de mis mandantes cuenta con una eliqueta absofutamente orginal, distintiva y novedosa, Io que fa hace
mds identificable ante Jos consumidores por sus elementos grificos /.. Conceptualmente, ALT, MEDIA, es
una denominacidn compuesta gue evoca principalmente “alternativa”. El nombre hace referencia a
alternativas de medios digitales de comunicacion {radio visual por internet) y por fo fanta su connotacion
es fotalmente distinta a Iy ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, gue describe servicios
edicacian y capacitacion /. Debemos destacar que, los servicios de mis mandanies estin enfocados a
serviclos audiovisiales, de entretenimiento ¥ difiision; mercado totalmente distinto al de los senicios
proveidos p-nr of upanmrr por lo qu-c' m.:."pﬂdrfa i el consumidor mas m.rﬂ'v:ﬂmd:: corfindir una marca
e ot )= R enes as St

Jue, contesta la expresion de agravios la firma oponente, v manifiesta: 5.) Mego cipeg
estds aSCVErACIONes PUes €5 justamente ante una visidn en conjunto, cuandp pueden ap ""‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® B04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGHOSOS, 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 ¥ GUILLERMO

san altamente confundibies ¥ asociables sntre s, pues ellas comparten un musmo vocabdo, En relacion a
ello, cabe sefialar que existen sifUACIORes, COMG & esfe caso concrebo, en las cudles los eleinentos
integrantes del comjunto son de tal naturaleza que wno de effos asume un paped principalisimo, al punto de
reumnr sobre el mismao toda 3 atencidn que deberfa mantener el signo complero. En estos casos, o5 ef
elemento profagomoo eof gue debe ser confrontade /. las marcas en confficto se recordaran de manera
andloga, pues fa una, a pedida, es directamente evocativa de fa ofra, [z va registrada, por fo coal of nesgo de
qguie {a marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR ¥ ETIQUETA, sea asociada con la marca
ALT, MEDIA Y ETHQUETA, solicitada en autos, es muy elevado, mas alin considerando ef hecho de r;ur_ ellas

se encueniran en una misma clase, cubnemndo servicios muy relacionados enire sif )% ———---—- -

Que, corresponde a ésta Direccion resalver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotepo de las marcas en pugna: "ALT. MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada) y “ALT ACADEMIA DE
LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" (OPONEILE). —---srrmrreremsrrrms e e s

QJue, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALT, MEDIA ¥ ETIQUETA, clase 41
{solicitada) v ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 {marca base de
oposicién), vemos que al inlciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente gue el mismo sea
realizado desde una vimon de conjunto, como ¢ regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones v cuyo objetivo es advertir si {a percepoiém 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 ia Gptica de los eventuales
LI R B e e e e e e e o s m AT AE A R

Cue. 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 ka otra y dejan una impresitn diferente que aleja toda posibilidad de que
exista ura Confusiim enmre i ias I am s o s e e e s

ALT. METHA Y ETIQUETA {marca soficitada)
ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (marca aponente)

Que, del cotejo que antecede se puede verificar que a pesar de que compartan el primer elemento en
comun, difleren en la longitud de sus denommaciones. al elemento ALT de la solicitada en sutos, le
acompana el elemento: ®, MEDIA® - que hace referencra de los servicios solicitados que preteride amparar.
Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompania los vocablos: *ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR®, es asi que ALT constituye la abreviacidn grifica formada por el conjunto de las letras
iniciales de la expresion que la acompafia, que también hace referencia a los servicios protegidos por su
marcit. La diferencia en ki longitud y de los elementos gque la componen a mibs de distinguirlas
Erﬁﬁ.mmenrﬂ tarmbién lo hace en su prmmru.::.-.n:m ya u_w.- ALT. MEDIA suena diferente a ALT ACADEMILA
I[DERAI_GGTEAHSFDEMHDDE i i nbaiiming A T e 0 e B B B o i o i e e . s e

Que, de igual manera, &n «l plano conceptual, no dejan la misma idea, como se menciona en el
parrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de clertas caracteristicas de los
seTvicios que amparan, por un lado la solicitada utiliza el vocablo MEDIA como parte de su denominacidn
ALT. MEDHA, nnﬁ!lente i Ins ervicHos comunicacion; v, la marca oponeénte ALT

thrn:nunilmmltlmcdurahvm T TR ERTEPPRPRRPPESNPSTIRPSR I S———
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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 SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT, MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 92007/2021 A NOMBRE DE
WWWWMMMW&MMWMTEWD
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Que, esta Direceidn condidera oportuna traer @ colacidn los argumentos doctninanos del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusitin de Marcas® explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el dnice signe que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con ofros elementos, en olra marca, no necesanamente implica que esas marcas sean confundibles, ™ Asi
las cosas, vernos que el hecho de campartir un vecablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a
favor del rechazo, mas atn tenfendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
 Fenm B (1B 1 1 g R R D PSS SIS e St FES S PRI S R S e S S S A S Sl 10

Que, se puede concluir con meridiana clandad que, las marcas en pugna ALT. MEDIA Y ETIQUETA
(solicitada), v ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (hase de opasicidn) no se
leen de la misma manera, siendo fonéticamente disirmales y p-:ur la L'_!q'p'ursl:n en el p.a_mf-l:l anterior, no
representan la mistna idea conceptual, — rrrrTrE e ————

Que, de las diferencias orogrificas comprobadas entre [as marcas en pugna. se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a conoinuacian de la otra, tenemaos que la impresion
iu-d“‘l": qLI.I!' EIEHI':‘I'.'IH :L1I1.'|I|:|I: (5 h-:ﬁ'.lntl,‘dl:slm]l e e e e e

Crue, la solicitud de registro de marca "ALT. MEDIA Y ETIQUETA® ha sido presentada para amparar
servicios de la clase 41 tales como: “orgamizacidn de especticulos [servicios de empresaros ] organizacion
de fiestas y recepciones; informacion sabre actividades de entretenimeiento; produccidn de programas de
radio y televisidn; programas de entretenimiento por radio; servicios de entrefenimiento”, mientras que |a
marca oponente "ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA" protege servicios de
la clase 41 tales como: “Senvicios educativos, servicios de capacitacian 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 relacitn entre los
servicios de la solicitada. ¥ los de la marca oponente. No existe ninguna posibifidad de confusion debido a
la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay
posibilidad de confusidn 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 dingidas a consumidores diferentes, Es mds, los
lugares en los que se desenvuelven las marcas enfrentadas serdn diferentes,— .

Que, conviene mencionar o sefialado en el Material: “Directrices para of Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPE N® 25920125 “La doble identidad ocwre cuando @ marca
contenida en una solicitud de regisiro es idéntica @ una marca anterior gue pertenece a otro titular, v fos
productos o servicios especificados en dicha solicitud famivén son idénticos a los productos o servichos
especificades para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las marcas (ambas
marcas son idénticas) como respecto @ los productos o servicios cubierfos por esas marcas (fodos o
algunos de los productos o servicios expecificados son idéntices™ En ¢l caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintive: las denominacionss contienen un elemento en comin pero otros elementos
también conforman al signo en completo; en cuanto a la cobertura; las marcas se encuentran o ST
clase del nomenclador pero sus servicios son plenamente distinguibles, — -t o

Sdine bver Hierrero, Andrés. Canfisicn de Adsecse® Briitnrisl La Ley, Asuncitin. 2001,
Derezewe Macwmal de Froqmedul Irckcnsd. (925 Dt foee of Faosen ab Glora o Mg
Blips s dsdie s aeiald L woamelal s bain munn iz
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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 LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 52007/2021 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENMITEZ WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ ¥ GUILLERMO
LI o i e o A i e 2 e e i

Que, en el mismo material también se menciona ¢l caso de cobertura de servicios/productos
diferentes pero pertenecientes a [a misma clase del nomenclador: “E! hecho gue un producto o senvicio se
encuenire clsificado en una clase dererminada debe SieMpre sopesarse cod ofrog factores para decidir si
hay simifitud o disimilitud entre jos productos o servicios en wn caso conorete. En consecuencia, fa Oficina

podra deterfminar gue en DEos cazos podiin coexistir en & registro marcas similares para Irl.rr.m'ul:ru:
distintos, adn cuando estos se encuentren clasificados en 18 misma clase” ' — e

Que, queda pendiente dinmir las etbquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficierite ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas, La marca sohoitada cuenta
con una etiqueta diferenciadors, la cual en conjunto degya una impresion muy diferente, siendo asi, mayores
las diferencias gue las semejanzas, como puede apreciarse en el siguente Coteja; —----rmrmmmemmsmmrm e

marca salicitada marca registrada

Alt.

m & d | & '

En sintesss, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadones ¥ al comparardas en su
canjunto, son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo
eventualmente coexistir pacitficamente en el Sen0 CONSUMIBOL, <« sxer s s

Que, en base a las considersciones de hecho v de derecho expuestas. esta Direccidn General
considera que la marca solicitads 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 expuesto, corresponde revocar by Resolucibn recurrida - --ooemeeimmnns

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
Direccldn de Asuntos Marcanos LIIEIosas, — et s svsasss

Art 20 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca *ALT.
MEDIA Y ETIQUETA, clase 41, Expediente N* #2007/2021, solicitada a nombre de
Federico Wukﬁ'gang "l"ul‘:lgm:l' Benitez, Walter Mario Y Guillermo
G‘I_"":"‘ P ety P b T ] e e gl A

A3 NOTIFIQUESE por Cidula, «-erevememmmmisiinnnies s

! Theregmen Mocemal de Prespsedal Inefeciol (325 s poes o Foosve b N Lorear an Jungsn
Lt - iy il el Chorni b snnenla L issl el e s
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Resolucidn N* J

FOR 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°® 92004/202]1 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGEMER BENITEZ, WALTER MARIO CAERERA MARTINEZ Y GUILLERMO
o St S e o S A

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por la répresentante convencional de Federico
Wolfgang Wagener Benitez, Walter Mario Cabrera Martinez y Guillerma Gayo en contra de la Resolucion
M*® 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiogos, y; «ooeeeeee.

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 |a Resolucidn N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023, dictads por la Direccitn de
L Ty T I

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso
|n|:erpue-.u;n e e e e e it o R R R N R R

Que, en fecha 07 de marzo de 2024, [a representante convencional de Federico Wolfgang Wagener
Benitez, Walter Mano Cabrera Martinez y Guillermo Gayo exprest agravios: en fecha 13 de junio de 2024, la
representante convencional de la Federacién de Cooperativis de Produccién - FECOPROD LTDA., presentd
el escrito de contestacian de los :[.-,ra\rmi. En fecha 20 de junio de 2024, esta Direccidn dicté la -FI-I'I:I-'I.'Id.-E.':I"u..L::
Autos para Resalver, - R L R T . o il e

CONSIDERANDD:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: Y. realizado of estudio correspondiente ésta
Direccidn constata gue se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusidn v
asoctaciin entre log signos /- &l realizar ung comparacion de las marcas en compunio v analizando fas
constancias obrantes en ef expediente, se denota que la marca solicitada no canfiene elementos fonéticos ¥
visuales distinbivos propios. por fo tanto no cumple con fos requisitos necesarios para su filura concesan,
A estor debemos agregar que la solicitiud de marca con la simple observacion no se puede distinguir de fa
marca oponente, s bien no comparten la misma etiguets. podemos l"!.'i'u.'ilfl.:.il" qlu.r las .I'Hr.:-; -'.;m'-r
preponderan son ALT tal y comao se puede olservar en ef sypuiente cotejof. )" -

Que, entre olfos argumentos, s¢ agravia la parte apelante ¥ manifiesta: Y \Entendemos gue ef
inferior ha realizado el cotejo de forma errdnea ya que, las marcas no son idéniicas; como puede
ohservarse, tncamente benen en caman el primer trmino “ALT. marcando toda fa diferencia entre elias
fas palabras que fa siguen, = MEDNA™ y "TACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR™ /.. La solicitud
e mus mandanies cuenta con una etiqueta absolutamente original, distintiva ¥ novedosa, lo que fa hace
mis identificable ante log consumidores por sus elementos grificos ../, Conceptualmente, ALT. MEDIA, es
wnd denominacion compiesta gue evoca principalmente “alternatna®. El nombre hace referencia &
alternativas de medios digitales de comunicacidn (radio visual por intermet) ¥ por lo tanto su connotacian
s totalmente distinta @ la ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR, que describe servicios
educacion ¥ capacitacion ../ Debemos destacar que, NO CORRESPONDEN A LA MISMA CLASE Y NO SE
ENCUENTRAN RELACIONADOS, los servicios de mis mandantes estin enfocadas a servicios audiovisuiles,
de entrefenimiento y difusion; mercado totalmente distinto al de los servicios proveiidos por el u]m:ri'ier?tc'
por fo que mal podria ni ef consumidor mas inadvertido confundir UNE MAarcs con oiraf,._ )" -----------sree--

Que, contesta |a expresion de agravios la firma oponente, y mamifiesta: 5.} Niego
EELES aFeVericiones pues o8 fustimenie anfe una visidn en confuate, cuando pueden gaogbaree gue gllas
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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 LITIGIOS0OS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALT. MEDIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 92004/2021 A NOMERE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ Y EUI].L.EHMD
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son altamente confundibles y asociables entre sf pues ellas comparten un mismo vocablo, En relacidn a
elfo, cabe sefialar que existen sifuaciones, como en oste caso concreto, en las cuales los efementos
integrantes del conjunto san de al naturaleza que uno de ellos asume un paped principalisimo, o punto de
reunr sobre of mismo toda fa atencidn que deberia mantener of signo complero. En estos casos, ex el
elemento protagonicn o gue debe ser confrontado /. las marcas en conflicto se recordardn de manera
andloga, pues {a una, la pedida, es difrectamente evocativa de 1a olra, [ va registrada, por fo cual ef nesgo de
grie fa marca ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR ¥ ETIQUETA. sea asociada con la marca
ALT, MEDIA Y ETIQUETA. solicitada en autos, es muy elevado, mas atn considerando ef hecho de qluv ellas
se encueniran en clases estrechamente relacionadas entre sif. )" — s - e

Que. corresponde a esta Direccidn resolver sobre |a procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotepo de las marcas en pugna; “ALT, MEDIA Y ETIQUETA" (solicitada) v “"ALT ACADEMIA DE
LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA® (oponente). — - e e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre ias marcas ALT, MEDIA ¥ ETIQUETA, clase 35
(sohcitada) v ALT ACADEMIA DE LIDERAZGD TRANSFORMADOR Y ETIQUETA, clase 41 (marca base de
oposicidn), 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 peneral en el derecho marcanio, sin artificiales
desmembriciones y cuyo objetivo es advertir si la percepoidn de una de las marcas puede ser asociada con
|la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar s lis marcas en cuestion
pucden o no ser confundidas en ¢ mercado, tras un analisis desde la Gptica de los evenmuales
O UG LITTHIC S - e A 60 60 2 e b -5 £k 5 e 5 e e e £ 8 0 e

Que, en ese orden de ideas, si bien o3 certo que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vorcablo “ALT", no necesarigmente causgran confusion en el seno del pablico consurmdor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra y ril:j.-m uria |m;llrslnn diferente |:|u1.= aluja toda pu.uhltldm:l de gue
exista una confusion entre dichas marcas. - e et e

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

Que. del cotejo gque antecede se puede venficar que a pesar de gue compartan el primer elemento en
comiin, difieren en la longitud de sus denominaciones, al elemento ALT de la solicitada en auros, e
acompafia el elemento: *, MEDIA® -que hace referencra de los servicios solicitados que prefende amparar-
Por su parte, en la marca oponente, al elemento ALT acompafa |os vocablos; *ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR", £= asi gue ALT constituye [a ahreviacian grifica formada por el conjunto de las letras
iniciales de |a expresidn que la acompaiia, que también hace referencia a los servicios protegidos por su
marci. La diferenca en @ longitud v de los elementos gue la componen o mas de distinguirlas
graficamente, también lo hice en su pronunciackin va que ALT MEDIA suena diferente a ALT ACADEMIA
1:|||: L]IjFF[.ﬁ“{ﬂn TRAMNSFORMADOR, —-—rr-rrerrrnsmannmansnins e B B S e

Que, de igual manera, en el plano conceptual, no defan la misma idea, como se mencicna en el
pirrafo que antecede, ambos signos hacen referencias o evocan la idea de ciertas caracteristicas de los
servicios que amparan, por un lado La solicitada uriliza el vocablo MEDIA como parte de su denominacidn
ALT. MEDIA, referente a los servicios l:mm'lican:'ién.en el caso |:|1.|e nod ocupa estrategias de comymicacion.

hE.CEI'I 'EEEEETICL-E a I.i:lg IEW'L[L‘I& EI.-lLu.‘tL'f'i'I’ e e T TR ST E TR T TETTTENTE AN S D
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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 BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA HAH"I"IHEI‘EGUILLEHHG

Cue, esta Mireccion considera oportuno traer a colaciaon los argumentos doctrinarios del Prof. Dr
Andrés Sinchez Herrera, quien en su libro “Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue; “El mero hecho de utilizar el dnico signo que compene una marca, pata utilizarlo en conjunto
con atfos elementos. on ofra marca, no necesanamente implica que esas marcas sean confundibles. * Axi
las cosas. vernos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar |a balanza a
favor del rechazo, mis atin tenlendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
A R N L - et 2 om0 e i e o e e ey e i s e

Quie, s¢ puede concluir con meridiana clandad que, las marcas en pugna ALT. MEDIA Y ETIQUETA
{solicitada), y ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR Y ETIQUETA (base de aposicidn) no e
leen de la misma manera. siendo fonéticamente disimiles v por lo expuesto en el parrafo anterior, no
representan la misma idea conceptisal, — - --—rrrer e s e e st e e

Que. de las diferencias ortogrificas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinciin fonética, debido que al pronunciarias una a continuacidn de la otra, tenemos que Bi impresion
auditiva que generan ambas es bastante digimil e

Que, la solicitud de registro de marca "ALT. MEDIA Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar
servicios de la clase 35 @les como: “consuftorda sobre estrategias de comunicacidn [publicidad]: disefio de
material publicitario; publicidad en lnea por una red informatica; publicidad televisada; publicidad
radotonica; publicidad; difusion de material publicitanio; consultorfa sobre organizactdn y direccidn de
negocios;  marketingt,  mientras  que la marca oponente "ALT ACADEMIA DE LIDERAZGO
TRANSFORMADOR Y ETIQUETA® protege servicios de  la clase 41 tales coma: “Servicios educativos,
servicion de capactitaciin prestados o tna aEademia,” «r e s res s e e

A dicho respectn, 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 solcitud de registro de marca por cada clase en [ 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 proteccidn a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
ﬂmddmm:n:hdﬂmummmﬂpurummnﬂhp]meaﬂemnmﬂmmmm

pacifica Entre Jas MEmEE. - <+« st e

Que. no hay relacion entre los servicios de la solicitada, v los de [a marca oponente, No existe
minguna posibilided 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 publico consumidor es diferente porgque por las razones antedichas es obvio que estin
dhirigidas a consumidores diferentes, Es mas, los lugares en los que se deservuelven [as marcas enfrentadas
T YR s iy i o o B it A PO YA e R R P g g A e

Que, conviene menciorar lo sefiatado en el Matenal: Timecirnces para el Examen dp-tdar
Faraguay"aprobado por Resolucian DINAPLNT 259/2025: “En virtud de fa regla de [a especial] ‘&Eﬁ

' Bincher Mermero, Andrés. “Confimdn de biarcee” Editorial La Ley. Assncifine 5000
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCHON 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 ¥ ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 92004/202]1 A NOMBRE DE
FEDERICO WOLFGANG WAGENER BENITEZ, WALTER MARIO CABRERA MARTINEZ ¥ GUILLERMO

mm e e i e e e e i e e e e i B e R R S e o R R R B SR e S T R B B e B

de una marca se limita a fos productos ¥ servicios especificados en 2 soficitud de registro,” En el caso que
Mos oeupa tenemos que ks marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademas sus
SOTYICHOE FIEI'IEIT!E‘I'III:‘ I:l'lE-hﬂELl.lbI'i."E' A R R R R e D e e 0 e e B e e B a

GQue, queda pendiente dirimir las etguetas en pugna. Al respecto, vemos gue no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas, La marca solicitada cuenta

con una etiqueta diferenciadora, fa cual en conjunto deja una impresion muy diferente, siendo asi, mayores
las diferencias que las semejanzas. como puede apreciarse en el SIgUienie COtej; -« -ssmma

marca sobcitada marca registrada

Alt.

m &« d | a '

En sintess, las marcas en pugna conbenen elementos diferenciadores v al cumpirukas et 51
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de E-nrnpar.n:u'm pudiendo
I:-'lr'I:"rIT“JEn!E"IE I.Ihﬂl":i:"it” II-H.IFLJ“"IE“[E BTN I:'I SR OOt Il'llll:tllr e b e T s e T E T T T T TR TR T T AT T T e Y

Que. en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas. esta Direccidn General
conskdera gue la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, ¥ que no existe nesgo 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 recurnda. -------—eeeeeeremneenaes

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 803 de fecha 16 de octubre de 2023 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LHIZIOS08, < -—rormmrerrrerrees " '

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca "ALT.
MEDIA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N* 92004/2021, solicitada a nombre de
Federicao Wnlfgmg "-"-'ngener B-E'!'thﬂ, "-'-’aiter Hiﬂﬂ- l::br-en Martinez Y Guillermo

Art. 3¢ NOTIFIQUESE par Cédula,

ERrmeio S .r..-l.-llq-l-lul A biwial o J‘ll,.'l T Lapyiyunn Semm ad oo g Moy 1o Paraan
121413 B O e i i L 11 jid [TENTITEE
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FEFRLAQUEEEEGHHHMALAHEEDLUEEMH'SSDEFEG{AHDEHJNEDEZMI DICTADA POR LA
mmﬁﬂnzmmmmmumﬂmmmﬁﬂaumum
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 35. EXPEDIENTE N* 50138/2019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY SRLL. «--rrrmerrmerrereers s s s m ss s s st s s s 42 o o et e b e e e e e s

Asuncidn, [ [ | 7

VISTC: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de NOVARA SA.
contra la Resolucian N* 33 de fecha 17 de |LI.11I|:r de IIIIEI |:I|:.|:.'|;L.'.| pm la Direccidn de Asuntos Marcarios

Litigiosog, ¥ —————reem e e e pale et e i gt i e S
RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 201% L firma OCEAN QUALITY SRL solicita el registro de la marca
"QUALITY SEEDS" para amparar: “Servicio de importacién, exportacion, comercializackin de productos
tales como; Productos agricolas, acuicalas, horticolas v forestales en bruto y sin procesar; granos v semillas
en bruto o sin procesar: frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromaticas frescas; plantas
¥ flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar, animales vives: productos alimenticios y
bebidas para animales; malta; Productos quimicos para la industria. la chencia y la fotografia, asi como para
la agricultura, la horticultura v la sibvicultura; resinas artificiales en bruto, matenas plashcas en bruto;
compasiciongs para la extincidn de incendios y la prevencion de incendios; preparaciones para templar y
soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesrvos (pegamentos) para la industria;
masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones bioldgicas para la
industria y la ciencia; publicidad; publicidad online..." de la clase 38, «ce o :

Quee, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma NOVARA S.A. presenta opasicidn en contra de la
solicitud de autos en base al registro de la marca QUALITY - Registro M." 449075, Que, por proveido de fecha
29 de enero de 2020 se tiene por presentade el eserito de oposicion, dictandose la providencia de
T Moowrdse trasfado ol solicitante citandola y emplazandods p:rr.i qu-e J'.: CIWIERTe .:J'e-.ntr.:.- el perriren de .Er_-y
MNotifiguese” por la Direccitn de Asuntos Marcarios Libgiosas, - 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 t!t]:l-:tild. rte de autos en base a que no se ha rLglsl:nu:lcu movimiento desde la
providencia del 29 de enero de 2020, — 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 Resolucidn N® 33 de fecha 17 dﬂun.m de 2021, pﬂr la cual se
declara la caducidad de instancia, - T s SRR iy

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de NOVARA SA. e
interpone recurso de apelacidn en contra de la Resolucion N® 33 de fecha 17 de | |umn de 2021, dictada p:*:r |
Direccion de Asuntos Marcarios LI gsmE. -« s et e s s s s s

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de NOVARA S.A, en fecha 1l de
noviembre de 2021 esta Direccion dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022 -

CONSIDERANDO:

29 die enero de 200" mmeessssisssssmsisiiss ittt of o B
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POR LA EEC{)‘HF{ELMMRHSGLI,}CE}HH‘HDEFEMHDE]UHHJDEIEILDH:TAIHPEHLE
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS®, CLASE 35, mmwmwmmauummw
OCEAN CIUALETY BIRL <seosns s s s s S s b ke i b b e

Quie, la Resolucion recurrida considera: ¥.) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas. y de
canformidad con ef Art 172, 173, 174 de OPC se operard fa Caducidad de la Instancia en roda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del piazo de & (seis) meses_/_ En redecidn afl informe del Actuaro, en e caso
e dutos, fa transcurridao el plazo establecido en la Ley para que se opere {a caducidad de i3 instancia...f... Ef
Dyrector resuelve declanar operada b cadicwdad de la instancia en ia soliciud de oposicion N* 19796657 =

Quee, marufesta la recurrente, entre otros argumentos; . )Que la Resolucidn No. 13/ 202] debe ser
rechazada por no haberse considerado sifuaciones especiales gue se desarrollaron en of ranscurse del afio
HKQ y que sin benerlas en coenta, se presento of texto de fa Resolucidn af ﬂ'E:l_FrlrJ'rﬂ :.H Sr. Director d:*
Asurros Litigiosos Mircarios pard su firma el 17 de junio de 2020..)7 =

Que, mrrﬂ-]'.lnndl.' 3 esta instancia administrativa resolver sobre la prnl:'edenm o no del recurso
mterpues.tu-. A B e 2 S o e e e e R R R TR AR EE R LEA T EAA RS R

Que, esta [hreccitn es competente para entender en el presente recurso, en virtud @ lo dispuesto en
el Art. 124" de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolucidn, sea intefocutona o definitiva,
procederin los siguientes recursos: [..] b) apelacion ante [a autoridad jerirguica superion]... )" «oeoeeiamees

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N° 129498 de Marcas enuncia: “En fodos los asunios
litigiosos se producird de pleno derecho la caduaidad de la instancia admimistrativa, si no se hubiere
efectuado ningtin acto de procedimiento & partir de los seis meses de fa GHma seluacion”, —----—-reercre

(ue, al respecto, se tieng como Oltmo trimite procesal la providenda de traslado de fecha 29 de
enero de 2020, Esta fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informitico institucional
B L T ——

Que, antes que nada, debemaos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante ol riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al rerritonio nacional, se declard estado de
EMErgencia sanitaria y s& dictd la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los organismaos del
Poder Ejecutivo estin 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 suspensidn fue levantada en fecha 30 de junio de 2020, reanudando Iﬂs pt.w:ns a
partir cel 01 de julio del mismo afto por Resolucian N2 176/2020. -« - —-mmeeemrmmmnrss s

Que, la Resolucidn N 176/2020 dispone en su articulo 3 “ESTABLECER como criterio para el
chmputo de los plazos computados en meses y dias cormdos, para el ejercicio de los derechos, que el altimo
dia computable ha sido ¢l martes 10 de marzo de 2020, siendo el siguiente dia computable el dia 01 :I-L-JuIJu
de 2020, supnimiendo los tres meses de suspension transcurridos entre dichas fechag.™ — -,

Que, la providencia que ordena correr traslado de ln 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 difigencie 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 djhgnn-nmmnm
de las i:édu!a.t de nmﬁ::auﬁn de la FI‘I.I'I-'H“EHL'II de Tmsladuch: los e:plz-:llml.-u-:. N* l?iﬂﬁﬁ I.E'I'il;ll iy
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POR LA 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* 501382019 SOLICITADA POR
OCEAN QUALITY S R L. -t s s e e e er rrm e e e

Ley 1294/98; ain descontando los tres meses de suspunslnn de los pLqu:ﬂ pmte-.uies :I|:‘|-|'!|i:||!.|r:|-e'15 ];l-nr la
pandemia del COVID-19, —-esmcsacas L e

Que, en virtud a lo dispuesto en la Resolucion N® 1762020, el dltimo dia computable fue el martes 10
de maren 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 ¢l rectbolorden de diligenciamiento de la
cédula de notificacion fue realizado cuando va se habia curnpllr[-u el |:Iau: Htlp-uladu en la normativa
T g Y SO S S By Proeppe el Ly . /S Ry

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los codigos de fondo
forma en materia civil y penal se aplicarin en forma supletoria”. El Articulo 174 del CPC dispone: *Cardcter
ik tn caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempao y la inactividad de las
partes. No podra cubrirse con dl]igm-:h.sn actos ]:u'n-c'eaa]ea::-un pmt:dnﬂdad a! vm:iuﬂmt-ndd ]:nlam..m
por acuerdo de las partes.” —--- - e

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, ésra Direccion General
arriba a la conclusidn de que corresponde confirmar la Resolucion recurmida -

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

Art, 12 CONFIRMAR [a Resolucién N* 33 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos Litigiosos pnr los arELum:nmn expuwrm en el exordio de la presente
'EEDJ“EI':IH. e e e T T T R TR ok TETEEETEIEWE PELEEE DR LR bbbl e b i i i i o e e

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de |a solicitud de registro de la marea “QUALITY
SEEDS", claze 35, Acta N S0038/2019, solicitada a nombre de OCEAN EH.I.".LH'\"

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula. -« sesmeeeees
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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 SOLICTTUD
DE REGISTRO DE MARCA *QUALITY SEEDS®", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 50136/2019 SOLICITADA POR

[Em W sn I e i e e e o - iy e e e RN RN R N N O R S 0 0 e

VISTO: El revurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de NOVARA S.A.
contra i Resolucidn N 31 de fﬁ.l‘l:t 17 de |.1.II'IH:I de 2021, dictada ;:u:rr la I.'anl:nnn de Asunios I'.lard::mm
LItIIOSGS, ) ~==snssmmmmmmemnes s meemta e Lo e i = P

RESULTA:

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

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 la firma NOVARA S.A. presenta oposician en contra de la
solicitud de autos en base al regastro de la marca QUALITY - Registro M. 445075, Que, por proveido de fecha
27 de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposicin, dictandose la providencia de
V.. )oorrise traslado al solicitante citandola y emplazandoda p.ara' que.fic'anrﬂre dentro dei rérmmude-.l'r;
Notifiguese” por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, --

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 el representante convencional de OCEAN QUALITY SR L. solicita
la caducidad de instancia en el expadiente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la
md:ma |_'[1_|l] IT;IL'! PR lj'."' DT DN, s e 0 00 0 00 0 Bk e 2 i 5 i 558 s 5 i 7 i i

Que. a fs. 17 obra el informe del Actuano de la Direccian de Asuntos Marcarios Litiginsos de fecha 08
de jumo de 2021, dictindose en consecuencia la Resolucion N® 31 de fecha 17 de ;u.mn de 2021, pf-r]u 1:1|.|I w
d-ﬁ-hrLFJ I-: (al.lu:,ld*d m;' |nﬂ.']n:'|‘ b= ety v TrETET T ETT T rEnrETTEE TR D mm x =

Que, en fecha 20 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de NOVARA S.A e
interpone récursa de apelacion en contra de la Resolucion N* 31 de fecha 17 de junio de 2021, dictada porla
Chreccion de ASUmtos Marcarios LIS, -« e s e

Quie, habiéndo expresado agravios el representante convencional de NOVARA 5.A., en fecha 11 de
noviembre de 2021; esta Direccion dicta fa providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abril de 2022 -

CONSIDERANDOD:

Que. &l informe del Actuario dice: () en &l expediente de oposicidn acta N® 197968, expediente de
registro de marca acta N® 1950136, s¢ tiene comao dltimo tramite 'FI-I'EI-(EEi' la p:wmlem:ﬂ de traslado de fecha
17 de enero de 2020( )" —--—--rmrrmmm e - rrare

Que, s Resolucidn recurtida considere Y_) Que, de acuerdo con ef At 58 de s Ley de Marcas, y de
confarmidad con ef Art. I7Z 173, 174 de CPC se operard fa Caducidad de & Instancia en tods clase de fuicio,
cathdo o se instare denbio del plar de 8 (seis) meses. A En refacron al informe del Actuanio, en ef caso
de autos, ha transcurnido ef plaze establecide en [a Ley para que se opere i fﬂd'ﬂt'idﬂddt.l'.l irsfancia..f.. Ef
Director resuelve declarar operada la caducidad de 13 instancia en fa solicitud de
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POR LA SEWHHEEGLUHWH‘HBEFEMHDEWDDEM] DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", E-LA.EEJ-] EXPEDIENTE N* 50136/2019 SOLICITADA POR
CHCEAN QUALITY SR, e st s s

2020 y que sin tenerlas en cuenty, se presento ef rexto de fa Resolucion al Despacho del Sr. Director de
Agunfos Litigiosos Marcarios para su firma el 17 de junio de 20200 )7 = s

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

Que, edta Direcoidn 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,
procederin los siguientes recursos: [...| b) apelacidn ante la autaridad jerdrquica supeniorn ..}, -

Que, en primer lugar, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia; “En todos los asuntos
firigiosos se producird de pleno derecho s caducidad de la instancia idrmnutmr.-l.-'.u. 8 ho se hubrrr:
efecturdo ningdn acto de procedimiento a partiy de Jos sers meses de fa dltima actuacion . carssssnssess

Quue, al respecto, se tiens como dltimo trimite procesal la providencia de traslado de fecha 27 de
enero de 2020, Esto fue constatado, Eﬂnfﬂm're a los daros obrantes en el sistema informéartico institucional
L"!Jﬁ‘lﬂﬂ'Elﬂ'fl:[J'L'dlfhl'tiii'-"lﬂi mrmyrres B L KA b e S e e T

Quiz, antes que nads, debemos recordar que en el afio 2020 se implementaron acciones preventivas
ante @ riesgo de expansion del coronavirus (COVID-19) al territorio nacional, se declard estado de
emergencia sanitaria y se dicth la Ley 6524/2020. Este cuerpo normativo establecia que los erganismos del
Poder Epecutivo estin facultados a suspender, ya sea de manera general o particular, hasta of 30 de junio del
2020, los plazos de los procesos y trimites administrativos iniciados. Razdn por la cual, fueron suspendidos
lus plazos procesales, la suspensidn fue levantada en fecha 30 de junio de 2000, resnudando los plazes o
partir del 01 de julio del mismo afio por Resolucion NE IT6 2020 s

Que, la Resolucidn N° 176/2020 dispone en su articulo 3* “ESTABLECER como criterio para el
cdmpute de los plazos computados en meses y dias corridos, para el ejercicio de los derechos, que el dltime
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo e siguiente dia computable el dia 01 de julio
de 2020, suprimiendo los tres meses de suspension transcurtidos entre dichas fechas ™ — oo

Que, la providencia que ordena correr traslade de |a oposician promovida data del 27 de enero de
2020, debiendo la parte openente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que «l
funcionano designado diigencie la cédula de notficacian al solicitante. Obra en el expediente ¢ recibo de
dinera de fecha 02 de febrero de 2021 expedido por el Ujier Notificador en concepto de diligenciamiento
de las cédulas de notificacién de la providencia de traslado de los expedientes N* 1950134, 1950137 y 1950134,
Asi las cosas, entre la fecha en que se dictd ls providencia ¥ la fecha en la que se salicitd o dilipenciamiento
de la cédula de traslado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el articulo 56° de |a
Ley 1294/98; adn descontando los tres meses de Euapermn::n de los plams ptn-;:mlu. aduptadm pnr la
pandemia del COVID-19, — s s ---

Quie, en virtud a lo dispuesto en la Resolucion K* 1762020, ol dltmo dis computable fue el martes 10
de marzo de 2000, €l 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 mhlecldu&fﬁ_em\ig
de 1a Ley de Marcas, ¢l 24 de noviembre de 2020. Por lo que el reciboforden de diligenciamiento de
cédula de notificacsén fue realizade cuando ya se habia cumplide el plaze 1.".51:||:| iber Ig_‘qturma_ﬂ"-r';
ITIERC I, —— e e r w0 e 5 o e S e e e i e i s e, I \ _-_;.-p’-'r'-:q-.--r-

'-\.'t..
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POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 31 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
nmcnﬂﬂmmmmmﬁmmmﬂmmlmmgmmmausmm
DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 50136/2019 SOLICITADA P{}H

L i R I —

Al regpectn, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136 “Las disposiciones de los cadigos de fondo ¥
forma en matena civil ¥ penal se aplicarin en forma supletoria®. El Articulo 174 del CPC dispone: "Caracter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del nempo v la inactividad de las

pmﬁﬂnpudﬁmhnm:ﬂnﬂtgmﬂunmmptmhlu pust!umdldl]?ﬂummm:h]pimm
por acuerdo de las partes,” —---:---oeoee

For tanto, en base a las copsideraciones de hecho v de derecho expuestas. ésta Direccidn General
imh. & Ii EU'I'IEILEJE-:II'I.II:I-!‘qLIE' I:l:II!'I!'E'E-]:rﬂI'I.!:IE El:!.l'lfll'l'l'li.l' I: Rmtuﬂ:ll‘lr! m‘!.“’r“lﬂI“-“---------Irlﬁlr'!lIIll'llllu-uJJ e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PFROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. I CONFIRMAR la Resolucidn N* 31 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Direccion de
Asuritos Marcanos thlgmr-l:ls pl:rr los -EIEI..I.ITIEI'L‘tl:rE- expue-stns. en &l exordio de la presente
I'E'.'i-EII.LlEI:I!H"I I P R Hr R 1 LR O PP Lot 1Y LTI A s

Art, 2% ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *QUALITY
SEEDS®, clase 31, Acta N* S0136/2019, solicitada a nombre de OCEAN QLLHI.IT\"

A3 NOTIFIQUESE por ool - - oomsooemeeee e cpiiass
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POR LA EEEDHFIHJ'IAMHEEEILLH:EIHH'!EDEFEEI—M]TDE[IJFHGDEEGELUIETADAFURM
M DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDMENTE DE OPOSICION A LA SOLICTTUD

DE REGISTRO DE MARCA "QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 50137/2019 SOLICITADA PE!IH

OCTUA TR ERLITT BUL: ety it i et e B e e b A

s AR UID Anm
Asuncion, L M6

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de NOVARA S.A
contra la Resolucion K* 32 de fecha 17 de junio de 2021, dictada |:u:|ur la Dareccidn de Asuntos Marcarios
T —

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2019 la firma OCEAN QUALITY SR.L. solicita el registro de la marca
“QUALITY SEEDS" para amparar: “Servicios de distnbucion y empaquetado de productos tales como: ;
Productos agricolas. acuicolas, harticolas y forestales en bruto y sin procesar: granos y semillas en bruto o
sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromdnicis frescas; plantas y flores
naturales; bulhas, plantones ¥ semillas para plantar; animales vivos: productos alimenticios y bebidas para
animales: maita; 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; compaosiciones para
la extincidn de incendios y la prevencidn de incendios; preparaciones para templar y soldar metales;
sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras
matenas de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; prepanrmne—s mulﬁgtcas purl la industria _l.r L
ciencia® de [a clase 39— e e R weare v

Cue, en fecha 24 de septiembre de 2019 [a firma NOVARA 5.A. presenta oposicidn en contra de la
solicitud de awtos en base al registro de la marca QUALITY - Registro N.” 449075, Que, por proveido de fecha
2% de enero de 2020 se tiene por presentado el escrito de oposicion, dictindose la providencia de
.. Worrdse rrashdo al solicitante citandola ¥ emplazandola para que la conteste dentro del términe de fey.
Motifiquese®por la Direccidn de Asuntos Marcarios LITEIHOSGa, - s s en s s s s e

Que, en fecha 04 de febrero de 2021 ¢l representante convenoonal de OCEAN QUALITY S.R.L. solicita
la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a ql|.|= nn-:.-u-th r-egm.'rr;:ln- mavimiento desde la
Ff[w.dfﬂﬂa I;If‘l ﬂdtfn“ﬂdfzﬂiﬂ T EETTErE T ST R IR AR LTER T B e e R e 8 e e B e i

Que, & 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 Lum-u de 2021, pl:l-ll'lil. cual se
declara la caducidad de instancia, ---—--«-ee—-x- SACOL RS Sl 2R gl

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta o representante convencional de NOVARA SA ¢
INbErpone recirsn de apn-lal:'lﬁn gn contra de o Resohacidn m* 32 u;he- fe-;'h:l 17 dne _|I.l|‘|Jt:| :F-e-;"l:l:tl dictada pr_u Ia
Dareccion de Asuntos Marcarios LiEiosos, - sasias s

Quie, habiéndo expresado agravios el representante convencional de NOVARA 8.4 en fecha 1] de
noviembre de 2021; esta Direccidn dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 18 de abnl de 2022, -

CONSIDERANDD:

Que, el informe del Actuario dice: (.) en ol expediente de oposicion acta N™ 1979667,
registro de marca acta N® 1950137, se iene como tltimo trimire pmcesa] la p-mm:lrprrm‘d:e msl
29 de envero de 2020,..)" —----=rrm-rmrresesrrrrmermermee s s -
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POR LA SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 32 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO0S, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “QUALITY SEEDS", CLASE 39. EXPEDIENTE N® 50137/201% SOLICITADA POR

OCEAN QUALITY R e e s £

Que, la Resolucion recurrida considera: 7.) Que, de scuerdo con ef Art. §6 de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 175, 174 de OPC se operard la Caduoidad de la instancia en roda ciase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de & (seis) meses_/_ En relacion al informe del Actuano, en of caso
de autas, fa transcurnido of plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.. /.. El
[nrecror resuelve declarar operada l caducidad de fa nstancia en la solicitud de oposicion N* 1979667, % —-

Quiz, manifiesta |a recurrente, entre otros argumentos: % MJue fa Resolucidn Moo 52 /2021 debe ser
rechazada por mo haberse considerado situaciones especiales que se desarrolfaron en el transcurso del afio
J020 y que sin tenerlas en cuenta, se presentd of texto de fa Resolucidn ol Despacho del Sk Director de
Asurrtos Litjgiosos Marcarios para su firma el 17 de frnio de ZO21 07 =i

Que. corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly T e T DU R R PP TP PRPPTT PRI :

Que, esta Direcciin &5 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 resolucidn, sea interlocutora o definitiva,
procederan los siguientes recursos: [..| b) apelacion ante la autoridad jerdrquica superion...)", ——--eesmmeee

Quse, en primer lugar, el Art. 56 de la Lev N* 129498 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos
Iitgiosos se producird de pleno derecho b caducdad de la instancia aﬁh'mmslranva. 5 no se hubuﬁrt-
efectuado ningtin acto de procedimiento 8 partir de o seis meses de L ilima actusacian

Que, al respecto, se tiene como dltimo trimite 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 expedienie @ 18 VISER. - - s e b b 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 terntorio nacional, se declard estado de
eMErgencia sanitana ¥ se dictd 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. Razdn por la cual, fueron suspendidos
los plazos procesales, la suspensién fue levantada en fiecha 30 de ]unm de 2020, re-.medml:lc. In-_g p]a;uq. 3
prartir ded 01 de pulio del mismo afio por Resolucidn N 176/2020.-- e EE SRR T PEE nna

Que, la Resolucion N® 176/2020 dispone en su articulo 1% "ESTABLECER como criteno para el
computo de los plazos compatadas en meses y dias cormdos, para el ejercicio de los derechos, que o dltimo
dia computable ha sido el martes 10 de marzo de 2020, siendo ol siguiente dia computable el dia 01 de plio
de 2020, supririendo los tres meses de suspensian transcurridos entre dichas fechas ™ —- o

Que, la providencia que ordena correr traslade de la oposicion promovida data del 29 de enero de
2020, debiendo lo parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que &l
funcionano designado diligencie la cédula de notificacion al solicitante. Obra en el expediente ¢l recibo de
dinero de fecha 02 de febrero de 2021 expedido por el Ujser Notificador en concepto de diligenciamiento
de las cédulas de notsficacidn de la providencia de traslado de los expedientes N® 1950136, 1950137 -
Asi las cosas, entre la fecha en que se dictd la pravidencia y la fecha en la que se solicitd el -|:h||g :
de la cédula de trastado ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en el a
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POR LA EWHMMEH‘DLUClmH*]IDEFEEHAITDE[!MDDEE-DII DICTADA POR LA
DIRECCH DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICTTUD
DE REGISTRO DE MARCA “QUALITY SEEDS", CLASE 39, EXPEDIENTE N* 50137/2019 SOLICITADA FIJR
DA LRI S R o oot insaseeom e e i i ot R b

Ley 1294/98; ain descontando los tres meses de sl.jsp-cnsll;m de los plazus pmcesaJEE adupudnf. p-ur la
pandemta del COVID:19, ——rrrrrsrarmmmens i snninass s inmscnsmssmn st rmssmn s smosa s sams cn e e

Que, en virtud a lo dispuesto en la Reselucion N* 1762020, el dlimo 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 A 56
de la Ley de Marcas, el 24 de noviembre de 2020 Por lo que ¢l recibo/orden de diligenciamiento de la
céduta de notificacion fue realizado cuando :ra s& habia cumplido el '|‘J-|;l-.."-|:1 unpul;q;ln en b normativa
MENCIOEEE, ——--s-=--c=scsodmtrrmmstmcmom s amarmas rrrrresTsIEEsTEAEEGIEEGEdTES e B B A B f e

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Articulo 136: “Las disposiciones de los cédigos de fondo v
forma en materia civil y penal se aplicarin en forma supletoria®. El Articulo 174 del CPC dispone; “Caracter
de la caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcursio del tiempo v la inactividad de las
partes. Mo podra cubrirse con diligencias o actos FIDE'!'EB]H con pnrstenm:hd lj 'ql'l.'.l'h:ll'l'ﬂﬂ'l't'ﬂ de plai‘..',l:., ni
por acuerdo de las parpes ® — oo emenieaenas

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccidn General

arriba a la conchusidn de que corresponde confirmar la Resoluciin recurrida,-—--—sresreemsrmnmmm .
POR TANTO,
L& MRECTORA GENERAL INTERINA DE LA FROPFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |® CONFIRMAR la Resolucidn N® 32 de fecha 17 de junio de 2021 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios l.!l:lﬁ]l:l-SDE |:|-|:-r los i.rg'umunms expueqmg en el exordio de [a Fu'lﬂ'ﬂrnrlr
[EEI:I-]I..IE'II':IFI.. T S T, Skl LEER R LR LR LR PR R PR P PP P

Art, 20 ORDENAR la prosecucitn de tramites de |3 solicitud de registro de la marca *QUALITY

SEEDS", claze 3%, Acta N® S01372009, solictada a nombre de OCEAN QUALITY

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula -«oeeeeeee.
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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 FROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 99353/2023, SOLICITADA POR
MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA. ——-sessseseassemmsrsmsntomnmssen s e

#

Asumicitn., r"t !".-"- H:EH

VISTOD: El recurso de apelacion interpuesto por MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Luis Machuca Rojas, contra fa Resolucian N° 2093 de
fecha 02 de diciembre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas, ) s

RESULTA:

Quie, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA bajo
patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg, Luis Machuca Rojas, ¢ interpane Recurso de Apetacion
én cantra de la Resolucion N? 2033 de fecha 02 de diciembre de 1024, dictada por la Direccién de Marcas. -

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recursa de
T T B L TR L B

Que, en fecha 24 de enero de 2025, MIRNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA bajo patrocinio de
Agente de Propiedad Industrial, expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios ¥ [lama autos para resolver en fecha 28 de enero de 2025, cooosomms i

CONMSIDERANDOD:

Que, la Resolucidn recurrida considera: 7..) habidndose realizado of examen de registrabulidad de fa
cifada marca. ésta Dvrecoiwdn considera gque fa misma mcurre en fas profubiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que o pueden consfifuir marcas La marca fe encientra icursa en a siguiente
profubicion: Ant. 2 inc. ) . los gue consisten enferamente en un signo que sea ¢ nombre genérico o
designacian del producto o servicio de que se frate, o que pueda senvir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, Ef solicitante mo reivindica Asuncidn, por o fanto,
fo gue & pretende proteger es PROTEIN HOUSE lo que constituye un signo descriptivo, por lo tanto,
incurre en la prohibicidn establecida en ef Art. 2% inc. el La denominacion se considera descriptiva v sin
distintividad alguna con relacién a los servicios gue desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo
SO A . ) e e e e e R R T T

Crue, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante ¥ manifiesta: ... [Sabyd [a Sra. Directora que los
signas descriptivos son aguellos gque designan caracteristicas, finciones. destino, origen, calidad]
companentes DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A DISTINGUIR ./. Para prarl:?'r.l'd';:*d de su
deferminacidn, tribunaies y [ doctring a nivel internzcional han esado b dguiente regla un signo es
descriptive cuando responde a la pregunta ;COMO ES EL SERVICIO O PRODUCTO? En ese sentido,
cofTesponde mencionar gque los Mrminos "PROTEIN HOUSE®, al traducirse al espafiol, significan: “CASA
PROTEINA/CASA PROTEICA™ ;Pucde pensarte entonces que "PROTEIN HOUSE® es descriptiva para los
servicios salicitados? Categdricamente no. En aplicacidn de la regla predicha, se podian considerar
descriptivas para la clase 43 por ejemple las denominaciones: HEALTHY FOODY COMIDA SALUDABLE™
“FAST FOOD, "HUEN COMERS, "COMIDA MEXTCANANCHINAT el ) e e e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1ﬂttm1.1t5m. e R R S e i i i e R e i B e e i B i i b e i i i i i i i vk Sl b el

Quie, la jurispridencia v doctrina mas destacada sobre la materia fue nas convoca,
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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, m-reressssameasssonssnssssasmsssssasss st s sam st e cmianis

producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguape cornente. En ese sentidn, a fi. 01 de autos se aprecia que [ solicitud de
registro de la marca "ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA" fue presertada para cubrir gepyicios de |a
glase 43 del nomenclador internacional. que textualmente describe: *Servicios de restsurante de comidas
MH.“"“"““"“'_“'"_"““““"“"“““"'"""'" T 000 0 B 0 85 i e iy i 5

De igual manera, se verifica a {5, 01 de autos que e solicitante no reivindica el término *ASUNCION, -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *ASUNCION PROTEIN HOUSE"
resulta gendrica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacitn usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que |a denomimacidn
“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 nomencladoer internacional e ... -

Que, esta Direccibn enbende que la solicitud de registro “ASUNCION PROTEIN HOUSE Y
ETIQUETA™ representa una creacion linplistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacian de los
elementos visuales, fonéticos e idecldgicos que trasclenden su significado individual para adquirir una
identidad marcana robusta y diferenciadon, — s e

(Jue, esta combinacidn esratégica de término posibilita un posicicnamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativi, ya que no satisface los requisitos
dl'.'HII'.II!'IEJE-E Flll'“.'i EET El'.'u.'iﬁli“.il‘l:] COATICy Ht.'l"l!'ril'ﬂ ik dt‘ﬂl:'nFl'tl'UT‘,- S L e

Que. al respecto. el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHD DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa. diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propedad o caracteristica del producto o servicio guee va a distinguir, o aun de la actividad gque desarrolla
si titular../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribanales como marcas dibiles. El argumento
en el gue se basa esta afirrmacidn es que cualquier persona tene & derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de Jos productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que ¢
rirwlar de una marca evocabive deba aceptar, o mpu-ed.'i .'mpm'!r qmr oifras marcas nrﬂqua_-n también las
mismas propiedades o CArRCTerismeag, % -----r--r PO ey Ah U S

Que, otro crterio @ ser analizado a fa hora de determinar la posible concesidn es i existe cosxistencia
previa en el nemenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen olras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisgueda realizada en el sistema informitico de la
Instituckin, también se encuentran registradas las marcas: NUTRI POINT Protein Food, la comida rapida
que siempre buscaste (slogan), clase 43, Registro N* 398107 a nombre de Mariana Gomez Nufiez; OF LA
ONDA FIT PROTEIN BAR, clase 43, Registro N* 596464 a2 nombre de Aida Jazmin Espinola Serna;
EROTEINBAR, clase 43, Registro N® S0090% a nombre de Ruth Elizabeth Sanabria; PROTEINYARD, Clase 43,
Hegistro N® 507687, a nombre de Myrian Marisol Martinez De Garcia; extremo que demuestra que el
vocabilo PROTEIN es de uso comin en el nabro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin
que ello afecte la libre competitividad entre los Mismos. sorse e e

Que, sucede lo mismo con el términe HOUSE, al realizar la busqueda en el :ugl:rm.: informatico
institucional se verifican los siguientes registros eg Ja clase 43 MARYS COFFEE N® E'JSH@*
a nombre de Sun Hee Jung: UNIC STEAK HOUSE Registro N® 443376, annmhreﬁel‘-‘a..-:-. deG p,
Inc.; LA ATA BURGER HOUSE Fluglslru N* 501924, a nombre de |:|.|.]|;| Pamela Esﬁg 0 '
Antonio Garcia [barra, ==« weemaas cemsnman
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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* 993532023, SOLICITADA POR
MIRMNA ELIZABETH SANTANDER AGUILERA, — - rrrrsrrrrssr s s sa s s sans s s s s i e 5 o e i e

Cue, al respecto la Ley de Procedimientos Admimistrativos contempla en el Ari. 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autondades administrativas deberin actuar sin ninguna discriminaciin
hacia fos administrados, tanto en la substanciacidn del procedimiento como en las decisiones gue adopte,
otorgindoles tratamiento ¥ tutela igualitarios frente al procedimiento._® — e,

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etigueta diferenciadora gue conthene un
cuadrado de color negro en el centro Ia denominacidn solicitada con una tipografia especial en color
blanco dentra de un cireulo en multicolor y 1a figura de un “rayo® también en lineas multicolor, la cual en
conjunio deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca e, .

marca salicitada

ASUNCIS

CQue, la Resolucidn recurnida 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 nataraleza bésica, o las
caracteristicas, especilicaciones téenicas principales de su producto, obligéndaols a recurrie a cireunloguios
para lograr aguella finalidad. En ese sentido, la sabicitud de autos es una marca, que no hace referencia a fa
naturaléza bdsica o especificaciones técrucas principales de sus servicios. es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirts de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunta de servicios (o productos) que provienen de una misma BITIITESE, =+ =ssasssassssssmansmmmsasasseonn.

Que, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de I't'ﬁl!!-il‘.l'H-l:ll.hdH.d de la solicitud de :E-gu.trn; ewth Direccidn considerd QUi 25 UN SIENG g poses
las caracterlsticas mecesaras frara madisrar eh R st pear L'e]n'_-:igl_u cTite, y al no encaontrarse inserta dentro
chet las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, comresponde revocar la Resolucion recurnida, -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 1% REVOCAR la Resolucion N° 2033 de fecha 02 de diciembre de 2024 |::l||t la Dhpeccbon die

Marcas. - P A SN T L P T W PR I S U R L e UPUALL IR e SN N G el il Tl N A MR SR L
Art. 22 ORDEMNAR |z prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ASUNCION PROTEIN HOUSE Y ETIQUETA", clase 43, Acta N* 99353/2027 anh{al.‘h ]
nombire de MIENA ELIZABTH SANTANDER AGUILERA. —---'~II1I'-r s
/| |
Art. 32 NOTIFIQUESE TR .“_?-:,a"" ................. :j|
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N* MlﬂEUIPAHMHEDEMI
R IEDANIATS DRI, o i iianan i i o e i A A e i L g i

Asuncion, 7 0 AR s

VISTO: el recurso de apelacsn interpuesto per el representante convencional de RUTHLESS
VAPOR CORPORATION en contra de la Resolucion N* 104 de fecha 28 de febrero de 2023, dictada pur ka
Direccion de Asuntos Marcanos Litigiosos, v: - e e s rrarrmsmsania

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de RUTHLESS VAPOR
CORPORATION e interpone Recurso de Apelacion en contra de [a Resolucidn M® 104 de fecha 28 de febrero
de 2021, dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios Litghosos. - - s ssnsssss s sssssne

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

Que, en fecha 02 de octubre de 2023, el representante convencional de RUTHLESS VAPOR
CORPORATION expresd agravios; en fecha 17 de noviembre de 2023 la representante convencianal de ALl
MOHAMAD DIAB contestd el traslado de los agravios. En fecha 21 de noviembre de 2021, esta Direccién
dictd ka providencia de Autos para Resolver, s e e e

CONSIDERANDO:

Jue, la mencionada Resolucién considera que! . )se promueve opaosicidn contra la soficitud de
registro de la marca LOADED clase 09, sobre la base del regrstro de la marca LOADED y LOADED E-LIQUID
{marca extranfera); clase 34 /. esta Direccidn considers que las denominaciones en pugna pueden
coexistir pacificamente, ya que s¢ ha demaostrado segiin las constancias obrantes en of expediente gue fa
denominaciin LOADED se encuentra registrada @n nuestro pais e la clase 34 y 35, a nombre del solicitante
Al Mohamad Diab /- queda comprobade que a3 sofioitud presentada por Al Mohamad Diah, para ef
registro de Iz marca LOADED, r.-'-m- (¥, pum'e rfgur‘nrrs: .s-r.-.grm I df.:i;,lmmm en el Art. | y concordantes de
fa Ley 1294/98(.. )7 —=r=rmsrreses i " L ——

Que. entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A, y manifiesta; . Wada mis aleado de la
verdad que estas manifestaciones vertioas por ef Inferior pues es justamente al realizar una comparacion de
las mareas en conjunte cuande puede ser apreciado que las marcas en pigna sin idénticas entre si ../
resuita evidente ef afdn por parte del solicitante de aprovecharse indebidamente del prestigho ganado por
ferceros, con ef cual no posee ningrma relacidn L. contradigo categdricamente que la marca LOADED
pedida por ia adversa reiina fos elementos distintivos suficients como para hacer posibie su registro L 5
bien es cierto gue la marca solicitada LOADED se encuentra registrada en fas clases 34 v 35 3 favor de fa
safictitante, eifo no le otorga derechos sobre una cfase en la cual todavia no se encuentra registrada /. tal
com filera demaostrado en fa estacidn procesal oportunag , mi mandante ex ef legitimo propretano de s
marcas LOADED y LOADED E-LIQUID en paises come Bahrdin, Brasil. Colombia, Egipro. Unidn Europea,
Nueva Zelanda /L estando registrada desde ef ano 2006, registros que priveban fa fama y notonedad de jas
marcas de mi mandante. La existencia de los citados registros confirma de manera frefutable gue mi
mandante poses va un derecho adquinido sebre las denominaciones LOADED y LOADED E-LIQUIDY .. )= -

Que. la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(..)ef falle ruestonado, es
suficientemente claro v determinants, d':-dnqw:.-srmﬁ;ym.ﬂm;ﬂe-rr.r|.ﬂ'.lrrm.-.r.|rn- {-.-;m_q-;f 0y
J'ud'i _Ju.!lf'l'-l'ﬂ sobre o parecido o ﬁﬂdl:‘ for 1|;gnm N PLgna en que 1as mismas sgﬁumenﬁmf“ by
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCHIN N® 104 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LOADED", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 0610612019 A NOMBRE DE ALl
IIOELARRDY T, —ceresmist bbbt b A A et ot

reglamentario, es posible la COEXISTENCIA PACIFICA de las musmas, de donde se desprende gue la
resofucidn apeiada se ajusta en fodo & derecho y por consiguiente la misma bajo ningin punto de vista
puede ser atacada .../ mi Mandarite es proplefaro, en nuestro pals de la marca “LOADED™ CON REGISTRO
COMCEINDO EN LA CLASE 34 ¥V N 4888092008 ¥ LOADED CON RECGISTRO CONCEDIDO EN T A CLASE 35

informiticos como en (3 seccidn de arch midela-f_l.r'u'.ﬂ!}'hl, titelos gue huan j:.ldu otorgados en distintas clase

v con diferentes bitulares. y que jamids han sido objeto de ninguna oposician ¥ que paso a detallar a
coftifnacidn LOADEDS CLASE | /. LOAEDS CLASE 5. — e e

Que, corresponds a esta Direccidn résolver sobre i procedencia o no del récurso interpuesto, ¥ la
consecuente coexistencia o no de las marcas LOADED (solicitada en clase 09) y |a marca LOADED -
b | R

Que, al imwcaar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que o mismo sea realizado
desde una vision de comjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones ¥ cuyo ehjetivo es advertir si la percepeidn de una de las marcas puede ser asociada con
lo otra, De esta manera, corresponde a esta instancia admirustrativa determinar i las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la ﬁptl-u:a de los eventuales

Que, en ese orden de ideas, corresponde 4 esta instanci administrativa resalver sl cabe o no la
posibilidad de confusion entre la sohcitud de registro de la marca *LOADED®, clase 09, con la marca
oponente "LOADED - LOADED E-LIQUIDF, con registnd extranjen, — —----—----rsesmrmm e e e

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

Que, obra en el expediente administrative, en fx. 37 2 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 s parte oponente en la etapa procesal pertinente, —--

Que, de igual manera obra en el expediente administrativo, en fs. 54 a 35, las copias de los regstros
nacionales alegados de la marca “LOADED®, en las clases 34 v 35 0 nombre de All Mohamad Diab, gue han
stdo agregados por la parte solicitante en 3 etapa procesal pertinenio, = s

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como wniclase, en virtud del Art, 7* de la Ley de Marcas. el cual supone la presentacion de una
sola sohcitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
salicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcanos 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. La marca solicitada en autos v la marca
extranjera oponente ng comparten la misma clase del nomenclador internacional, —--—-emmmmrrm
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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, E]I[FE][EHTEH'HEWHHDWAHDWHEIJEAU
RACTHAMAD TIIAR, ~+orosssssisasnsnssanssmepin snn mmemmiom e R A T SR LR R

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: “fmportacidn
exportacion, comerciafizacidn y venta de tabaco, arficulos para fumadores ¥ ceriilns™y Registro N° 488809
en la clase 3 para los pﬂ}duftm mmprendidm 1 |a clase “tales como: tabaco, articulos para ﬁjmi'dums_}
CRrllpg® —sssssssasssanassnaia B A P - 5 R - e o R e e o e e e S ek £ e B i S e

Que, los registros N° 488755 y 488809 de la marca LOADED a nombre del solicitante de sutos, en las
clases 35 y 34 respectivamente, datan del 31 de julio de 2019, De lo cual se puede colegir que el solicitante ya
poses derechos adquindos sobre la denominacion solicitada y pretende [a proteccidn de otra version de
una marca que ya le pertenece, en la clase 09, para p-m»ductm relacionados a los que ya comercializa con los
regm_-g ﬂhtEﬂIdD‘.L s EETEEITETEETTSTTIITETTET RS o o e e

Cue, 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 & tener en cuenta en Jos casos en gue s¢
discute la confusian es la coexistencia antenior de 1as marcas en pugne. Ung coexistencia er of mercado de
dos marcas, una de eflas registrada v la otra po o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
o lr mejor prueba de 3 inconfundibilidad, ¥ asi se fo ha reconocigdp, ™, s e -

Por tanto, resiilta plenamente viable una eventual coexistencia padﬁci entre las marcas LOADED en
|a clase 09 y la marca oponente extranjera LOADED - LOADED E-LIQUID en la clase 3, —sesesssesnmiinain

Que, es indispensable tener presente o Principio de Territorialidad, conforme al cual la proteccién
conferida al ttular de una marca se fimita al territono en el cual ésta se encuentra registrada, En matena
marcaria, quien primero presenta la solicioud de registro adquiere mejor derecho sobre el signo. En el caso
fque nos ncupa, e &l solicitante quien cuenta con pnunl.iad pam la proteccitn sobre la denominacidn en

Pum:...,..,-..,,-...-., o T i i e e i e e o e e e e e e e B B S S B RN B S B R A R R R e

Que, de igual manera conviens traer a colacian lo dispuesto en ¢l ArtI8 de la Ley de Marcas: “Ef
propietario de ung marca de productos o servicios inscrpta en of extranfens, gotard de \as garantias gue

esta ley Je otorga, una vez registrada en of pafs”, respecto a la terrivorialidad de los derechos marcanos, esta
dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha ambado el A-quo, de tener phr

rechazada la oposicion deducida. - e B e e S S S LA L RS LS SRR

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusidn de que [as marcas en pugna 'Pﬂt".l‘-l.l'l: coexistir pacificamente, FH:IE tanto, corresponde confirmar

la REsoliBridm PeU T - e s s e d e g 0 B B A R S e s e o e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 104 de fecha 28 de ruhmﬁdnm dictada pdy la
Direccidn de Asuntos Marcarios LINGIOSos, -—s-----s- -{-——-_—-%—%_—-- e

! "ERECHS TE MARCAS™ - [onge Otmmenck, 97 i, C4RA &ladedo Pereai, 1047
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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
IEENTA ALY DILAR, Smeti e ot i s i s ki i e - A o 4 A i s e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicivud de registro de la marca
“LOADED", E'J-lu 09, EI[.'rE'dIErLIE' N* D610B/2019, solicitada 2 nombre de Ali

At3®  NOTIFIQUESE por Cédula, -rmrrrerseesssinis?
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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) ¥ ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 51656/2022 A
el Lo B m g o L e e A S R 2,

Asunciin, 16 MR MR
VISTOS: los recursos de apelaciin interpuestos por el representante convencional de HALTEN 8.4 v
el representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resaluchan MN® 1085 de

fecha 06 de dictembre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -oseessseesese
RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN SA. e
mterpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resalucidn N® 1085 de fecha 06 de diciembre de 2073,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcanos LIHgiosos, - T ro— .

Chue, en fecha 28 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de CYTOZYME
LABORATORIOS INC. e interpone Recurso de Apelaciin en contra de la Resolucion N® 1085 de fecha 06 de
d'.lfil.']'l'lbl'l.". ':k 2':'1!. d.ll.'tnid.i! P:"- I‘a Direccian df;“ﬁuntl:lﬁ. Marcarios eri_mngug._-uuuu TS LT P TR P e

Qiuie, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las pmmdmcaas que concedieron los recursos
Iﬂt-E'TPLi'E'ﬁtD'.L 8 0 0 0 0 0 0 00 0 e 8 e e - e e o S S o i i s o e e e 8 o

Crue, en fecha 26 de abnl de 2024, o] representante convencional de HALTEN S.A. expresd agravios;
en fecha 22 de agosto de 2024 |a representante convencional de AGRO SANTAFE S.A. contestd el trasiado
de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Direccion dictd la providencia de Autos para Resolver. —

CQue, en fecha 10 de abnl de 2025 se declard desierta el recurse de apelacién interpuesto por ef

representante convencicnal de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resolucion N° 1085 de 06
de diciembre de 2023, =—eseaerreans et e

COMNSIDERANDO:

Gue, la mencionada Resolucion considera que: . )se promueve aposicin contra @y solicitud de
registro de @ marca CYTO FLOW (OO MOL solicitada para la clase 01, sobre Iz base del registro de las
marcas CYTOZYME clase ©F y ZITO clase 29 /. con respecto 3 la segunda oposician CYTO FLOW (€O
MQ) vs. ZITO. notamos que, ef producte ¥ fos servicios protegidos por las marcas en conflicio son
diferenies en su naturaleza v finalidad; por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en
consecuencia ocurre fo mismo con el piihlico consumidor. Que, igusimente cabe destacar &f critenio
constante on matena marcara que a la hora de comparar las marcas deben ser en su confunto por ser de
esa forma como e priblico consumidor fas encuentra en el mercado. ¥ es ;n-r'ﬂ:.tm.-nre al ser phtervadas
en conjunto es dorde mejor se pueden absenvir las diferencias].. )" —==r=rrerrresrmesrss s ——— s

Que. entre otros argumentos, se agravia el apelante HALTEN SA. y manifiesta: 7. \Estas
manifestaciones que demuestran ef poco profundo andlisis del gue fue obpeto esta oposicidn o bien ef
parciglismo con ef gue la misma fue dictada pues la Inferior omitia mencionar que fa marca ZITO de
propiedad de mi mandante no solo se encuenira registracks en [a clase 29, sino rambicén en las clases 30, 31 y
32, clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconociendo sus derechos LA
pues si bien [as marcas enfrenfadas no se encueniran en uma misma clase, éstas f se encuentran
intimamente relacionadas. En efecto la solicifud de regisira CYTO FLOW {CO MO} Y ETIQUETA pr-erenn'e
amparar solo “ertilizantes” en L clase 1, en tanio guee fos prodactos de las dlases 29, como frutas y
hortalizas v legumbres en conserva, congeladas, secas y cocida, necesitan de fertillzhntes o
desarrolio, en tanto que & mayorfa de los productos cobrertos por (3 clase 30, como ef cafésb
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1085 DE FECHA 0% DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO MO) ¥ ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 51656/2022 A
MNOMBEE DE AGRD SANTAFE B A ccememeem e s s e e e I £ N i e R SRR X

sucedineos, ef arroz, pastas alimenticias v fdeos; tapiwca ¥ sagl; harinas v preparaciones a base de
cereales; pan. productos de pasteleria y confiteria ./ también precisan de fertilizantes para su creciimento
wd fas denaminaciones ZT0 / CYTO suenan exectmente de idéntica forma, pues tanfo fa letra "Z° como
i@ °C%, colocada anteponiendo a una vocal suave, @sf como [as fetras 1" e Y™ p.'.e.;'t-.r]mn ef mfsaro serndo af

ser lefdas o escuchadas, quedando totalmente equiparadas]. J* — s st

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(._jla oponente insiste en que ain
encontrandose en distintas clases “estin Intimamente relacionadas® porgque los productos de las clases 29,
30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criterio también se presentaria la hipotética situacton de confusidn
con los medicamentos cuando el consumidaor ingiere un producto que le dafia a i salud; o también estaria
“intimamente relacionado” con los servicios de transparte que es ¢ medio en e cual se distnbuyen s
productos para llegar al consumidor. Selo por citar algunos “intimamente refacionados”™ ... expresa la
oponente que las denominaciones ZITO | CYTO “suenan” de idéntica forma y llama la atem:]-fm que la
oponente solo dirija su atencidn a una parte del total de la denominaciin de m mandante, cuando existen
varias marcas concedidas con la particula CYTO a nombre de otra empresa y que de ninguna manera je
parecieran confundibles a la oponente de estos aUtos].. )" = e

Quie, &l recursa interpuesto por la firma CYTOZY ME LABORATORIOS INC, fue declarado desierto, En
ese sentido, el Art. 425 del CPC -de aplicacion supletona en virtud del Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas-
dispane: “5i el recurrente no expresare aﬁr-n'.rlm en ¢l plazo establecido, la resoluciém impugnada q‘uedjrﬁ
firme para | e T S

Que, si bien fue declirado desierio el recurso de apelacién interpuesto por la firma CYTOZYME
LABORATORIOS INC. con relacidn a la marca oponente CYTOZYME. se encuentra pendiente |a resolucidn
de la apelacion deducida por [a firma HALTEN 5.A. como titular de la marca ZITO registrada en las clases
9,30, 31. 32, [a cual serd objeto de anélisis en la presente resaluciin, — -

Que, en ese sentido, corresponde 2 esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, ¥ |a consecuente coexistencia o no de lis marcas CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA
(solicitada en clase 01) y ks marca ZITO (registrada en clase 7%, 30, 31 § 321 — - memmmrsemmm i caes -

Que, al imiciar el andlisss de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcano, sin artificiales
desmembraciones y cuye objetivo es advertir si la percepodn de una de las marcas puede ser asociada con
|l ostra. De esta maners, corresporde 3 esta instancla administrativa determinar b las marcas en cuestién
pueden 0 ne ser confundidas en el mercade, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
T PR LN T OO, 405 500 0 S 05 S ok i i i 5 = 8 i o e o o - B o o i Mt mmm e S LS it LS

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver sl cabe o no la
posibilidad de confusion entre |a solicitud de registro de la marca “CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA",
Eli_ﬂ!' ﬂ], COn IE. Tarca EIFH:IHE'"{E‘W I::I.]i' 1"?, il:l, 3|| u PR AT R E D E S SRS Sk S i i o e e e e e

CYTO FLOW {(COMO) Y ETIQUETA (marca salicivada)
2T {marca oponente)

Que, analizando & campo ortogrifico y fonético de la solicitante *CYTO FLOW (O MO) Y
ETIQUETA" ¥ la marca oponente “ZITO", por mis gue campartan parte del inicio de sus denagnily;:
poseen elementos que las diferencian en los planos grifico v fonénico, ademds |;||1'|-n:n eI, '..";i." 1

la cobertura de los productos que aMParan, — s« e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCHON 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) ¥ ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N® 51656/2022 A
NOMBEE DE AGRID SAMNTATE S.l, s-rrreer e tmm s s s s s s s e msos s 8 #0880 2508 S 520208 100 0 0 el 00 8 e B B

Clue, si bien se asemajan en el inicin, la sinbesis fonética final de la marca solicitada es claramente
distinta “cyto FLOW (CO MOY'. En tal sentido, Jorge Otamend) sostiene que: “El derecho marcanio no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por s mismas ef signo distintive, * — .- .

Que, la diferente longitud y la terminacidn de las denominaciones, generan una impresian grafica
distinta. De [as diferencias ortogrificus se genera una fuerte distincidn fonética, debido gue al
pronunciarlas una & continuacion de | ofra. tenemos que fa :mpres:-un auditiva que generan ambas es
BASTATITE ARG, e e e e

Que, siguiendo esta linea de raronamiento. esta Dependencia es de la tesitura que no se puedes
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El ratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resoluciém del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es & conjunto ef que debe ser obyeto del andlisis ¥ no sus partes integrantes
SEPAradas en fOrma @ HTRIIR " {77 ]. e et e

Cjue, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vermos gue la
cobertura de la marca oponente "ZITO" registrada en clase 29 comprende; “Productos de &y clase 29, fafes
coma came, pescade, came de ave y came de cara extractos de came, frutas v verduras, hortalizas y
legumives en conserva, congeladas, secas ¥ cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y
productos lcteos, aceites v grasas comestitdes g 1a clage 30 comprende: "Todos fos artfculos de la clase
3 comprendiéndose entre-ellos: café, 1é, cacao ¥ suceddneos del calé; arrox tapioca v sagu; haninas y
preparaciones 3 base de cereates; pan, productos de pasteleris v confiterfa; helados; azticar, miel, jarabe de
melaza; levadurs, polvos de hornear. sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos): hielo® en la clage 31
comprende: “Prodictos comprendidos en le clase 31, fales como agricolas, hortfcolas, forestales v granos,
no comprendidas en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, sernillas,
plantas v Aoves naturales, alimentos para animales, malta”, 0 la clase 33 “Productos de b clase 32, tales
CONTND COTVEZR. aguas minerales v gaseosas, y otras bebidas sin alcahol, bebidis a base de fruras y zumos de
frulits, strapes ¥ otras preparacrones para elaborar bebidas™, Mientras que la marca en tramite de re[.:ﬁtru

*CYTO FLOW (CO MO)" solicita Ia cobertura en laglage O] para “Fertilizanres” - e

A dicho respecto, es conveniente réecordar que @ sistema seguido por NUestro sistema marcano 3 el
conocido como wriclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola soliciiud de registro de marca por cada claze en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de los prncipios marcarios fundamentales, el
de especialidad. & cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sdlo adjudica proteccion a la
categaria de productos o servicios para la gue ha sido creada, Las marcas en pugna Qg comparten ba misma
clase del momencliidor internacional, = e e s e T TR T T T E TR s A T A R

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Matenal: “Tirectrces para ef Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: *En virtud de a regla de (3 especialidad ef registro
de L imarca se fimita a fox produchos y servicios especificados en ia solicined de regisira”™ En el caso que

Merecho de Blarres, [orge Damend Edderal LewoMen s - Alelede-Perpm S50 3HIT
Dhrienes Ko kdinl b Projeeded [midkecmial QHEN) Mawdsdos mim of | sciied o YLatwis rd Plaimpns
st Comniclinmgneyy senital o bosingpeaslal beslespnal e aleie 110 s
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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 LITIGICS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CYTO FLOW (CO Mﬂ,:l ¥ ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE M® 5165672022 A
NOMBRE DE AGRO SANTAFE B.A, -«r=-smmssessssmmmssesmmsrmrens R AT e A PR L

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
|la oposicion en estudio es 5 existe coexistencia previa, Al respecto, al reahzar [a bisqueds en la base de
datoa del sstema informético institucional se venfica el Registro N* 429218 (fecha de exparaciin:
27(12{2026) de la marca ZITO, en la clase Ol a nombre de Teixeira 54 extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otra marca con la gque 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 pueds
prosperar en registro. De igual manera se encuentran registradas las siguientes marcas en la clase |:
CYTO-SEED. Regisiro Nro, 574477 a nombre  de Cytozyme Laboratonos Inc, CYTOZYME, Registra Nro,
4788%7, a nombre de Cytozyme Laboratorios Inc., CYTONUTRL Fh-g|:|.1r-n Mro. 492480, a nombre de
Cytazyme Laboratonos Inc,, —-—--—-r--—-- i e L R

Que, sobre ¢ punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: *Un facror de gran importancia a tener en coenta en los casos en gue se
discute lr confusion es la coexistencia anterfor de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercade de

dos marcas, una de ellas regisirada v la otra no o ambas de frecho, sin gue se favan suscitado confusiones
ex [a mefor proebs de  inconfunditilidad, y asf se lo fra reconocido, ™. cseeee s e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CYTD FLOW
(COMO) Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29, 30, 31, 32, —----ererrrrmrmrersrrmasmmnnssnns

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
atra en todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar |a Resolucién recurrida,---------

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

Art 1# CONFIRMAR la Resolucion N* 1085 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada pnr &

D'II!'i.'CEI.-IfII'I # .AELII'ITD‘E M]rf_:“‘]u-ﬁ I_" |g|ﬂ'|:1_|'§ EUU BB R e e e e e o

Art. 29 ORDEMAR |a prosecucidn de los trdmites de la solicitud de registro de la marca
*CYTO FLOW (CO MO) Y ETIQUETA", clase 01, J:.!l-!pﬂ‘l:lrnrt.' N* 51656/2022, solicitada
a nombre de AGRO SANTAFE §.A, —--- e

Art.3  NOTIFIQUESE por Cédula, lﬂ.ﬁ.,, B

" TERECHO DE MARCAL" = Jorpge Demendi. ¥ Bd. CANRS. Aldeda P, T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMERE 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.AL -reerrrrrerrarmsmsans s e s s s s ne s sme s s e s e s s m o e s s s

Aguarcadion, 1 [ ;'. i

VISTOS: los recursos de apelacidn interpuestos por el representante convencional de HALTEN S.A. ¥
el representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de la Resolucian N® 1084 de
fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIDGIOSos, ¥, «-oe---seeee

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diclembre de 2023 se presenta el representante convencional de HALTEN SA. ¢
interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion W° 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023
dictada por la Direccion de Asuntos Marcaros LItigiosos, ----s=m e oot

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 s¢ presenta el representante convencional de CYTOZYME
LABORATORIOS INC. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N° 1084 de fecha 06 de
dhciembre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcariog LIgIosos. -

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 fueron dictadas las p-rmr]de-nﬂu que concedieron los recursos
|[‘|.‘-E1'I']L.H1‘M\_ T e N e F R PR FER R PRSP T PR T TTER LR TR RN T LR ] e e

Que, en fecha 26 de abril de 2024, el representante convencional de HALTEN S.A. expresd agravios;
en fecha 22 de agosto de 2024 la representante convencional de AGRO SANTAFE S A. contestd el traslado
de los agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Direccion dictd |3 providencia de Autos para Resalver, -

Que, en fecha 11 de febrero de 2025 se declard desierto el recurso de apelacién interpuesto par el

representante convencional de CYTOZYME LABORATORIOS INC. en contra de |a Resolucion N® 1084 de
06 de diciembre de 2073, = T e e

CONSIDERANDD:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: .. Jse promueve oposicidn contra la solicitud de
registro de la marca CYTO FLOW PLUS 30, solicitada para la clase 01, sobre |a base del registro de las marcas
CYTOZYME clase OF y ZITO clase 29 /. con respecto a i3 segunda oposicidn CYTO FLOW PLUS 30 vs.
2ITO, notamos que, ol producto y Jos servicias protegidos por las marcas en conflicto son diferentes en su
naturaleza v Analidad: por ende, los lugares de ventas son completamente diferentes, en consecuencia
ocurre o mismo con &f pubhco consumidor, Que. igualmente cabe destacar ef crifeno constante en
materia marcaria que a la hova de comparar [as marcas deben ser en su confunto por ser de esa forma coimo
ef piihlico consumidor las encuentra en of mercado, ¥ oes procussmente al ser observadas en conyjunto es
donde mejor se preden observar las diferencias]. )" ——— s s e

Que. entre otros argumentos, se agravia €l apelante HALTEN SA vy manifiesta: % }Estas
manifestaciones que demuestran ef poco profundo andlisis del gue fue olyeto esta oposicidn o en ef
parcialismo con el que fa misma fue dictada pues la Inferior omitié mencionar que la marce ZITO de
propredad de mi mandante no sdlo se encuentra registrada en la clase 29, sino lambién en las clases 30, 31 y
32 clases que también se encuentran relacionadas con la clase pedida, desconoctendo sus derechos /.
pues si bien las mh df enfrentades oo ,w.- encuenran en una misma clase, dstas s se encuentran

amparar salo ".I'cmfrzam-c.; en fa clage I, en tanto que fos ||'.I'.I'rh:l'|'.|'-l. tos de las clases 29, como fn
hortalizas v lpgumiwes en conserva, congeladas. secas y cocida, necesitin de fertilizantes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1084 DE FECHA 06 DE DICIEMERE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *CYTO FLOW PLUS 20 ¥ ETIQUETA", CLASE 01, Exmumrrsmsnﬂuua
NOMBRE DE AR SANTAFE Bk, s b s s s b s s o s £ 4.5 1o et e e et st

desarrolio, en tanto que Iy mayoria de los productos cublertos por la clase 30, como el calé, té, cacao y sus
suceddneos, ef amoz, pastas alimenticias y fideos; tapioca v sagu; harinas y preparaciones a base de
cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria /.. tamiwén precisan de fertilizantes para su crecimiento

i I3 denominaciones ZITO / CYTO suenan exactamente de idéntica forma, pues tanto [ letra “2” como
ia "% colocads antepaniendo a una vocal suave, asl como las Jetras 1" e *¥™, prvesenmn & misro sarudo af
s fefdas o escuchadas, quedands iotalmente eqliparadas] . )* ——--—-—--m e T

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(,.Jla oponente insiste en que atn
encomrandose en distintas clases “estin Intimamente relacionadas” porque bos productos de las clases 79,
30, 31, necesitan fertilizantes. Con este criteno también se presentaria la hipotética situacion de confusion
can los medicamentos cuando el consumidor mgiere 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 distnbuyen los
productos para llegar al consumidor. Solo por citar algunos “intimamente relacionados® /... expresa L
opanente que las denominaciones Z2ITO | CYTO “suenan” de idéntica forma y llama la atencion que la
oponente solo dinja su atencidn a una parte del total de ka denominacion de mi mandante, cuando existen
vanas marcas concedidas con la particula CYTO a nombre de otra empresa v que de ninguna manera le
parecieron confundibles a la opanente de estos BULOS[_ )" = rrmmrammmrrm e s e

Que, el recurso interpuesto por la firma CYTOZYME LABORATORIOS INC. fue declarado desierto. En
ese sentido, el Art 425 del CPC -de aplicacién supletoria en virtud del Art. 136 de la Ley [294/98 De Marcas-
dispone: *Si el recurrente no EIPI‘H:!F-E- agravias en el inzn:: establecido, la resolucion |mpugn:~|:|: qued:r.'ﬁ
firme para B Y e e e e e e s e e S o i e e i Lt

Que, sl 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 [a resclucion
de la apelacion deducida por la fierma HALTEN S.A. como titular de la marca ZITO regjs.tra.da en las clases
19,30, 31,32, In eual serd objeto de andlisis en la presente resolution. — =

Que, en ese sentida, corresponde a esta Direcadn resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, ¥ la consecuente coexistencla o no de las marcas CYTO FLOW PLUS 30 Y E'I'IQLFETA
(solicitada en clase 01} y la marca ZITO (registrada en clase 29, 30, 3] y 32}, = =vevrevesasscnsmnmimeeans

Guue, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regly general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcian de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestisn
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la Gptica de los eventuales
A AR T iy e i b e o B e b i oo e LA b s e e b S e b Sz T e L T

Que. en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver s cabe o no la
positalidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca *CYTO FLOW PLUS 30 Y EHQI_IEH'
clase 01, con la marca oponente “ZITO" clase 29, 30, 31, 32, oo ARt e

CYTOFLOW PLUS 30 Y ETIQUETA (marca solicitada)
ZITO (marca opanente)

Que, analizando e campo orogrifico y foniético de la solicitante
ETIQUETA® ¥ |a marca oponente "ZITO", por mis que compartan parte del wﬂﬂnde 5
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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° 5165012022 A
NOMBERE DE AGRIO: SANTAFE Bk 4o e

poseen elementos que las diferencian en los planos grafico v fonético, ademas difieren eén su longitud y en
Iacgbg-ﬂ'um di‘ I|:|.5_ PI'I:H:'I.'IL-IDII quq amp.amn_ S 8 1.5 B RS G 8 I S RO S O 8 G 6 OOl I G

Que, s bien se asemegan en el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es clarmmente
distinta "cyto FLOW PLUS 307, En tal sentido, |orge Otamendi sostiene que: “E derecho marcano ho
protege prefijos o particilas comunes cuando no construyen por sf mismos of signo distirtive, ® —-eeee.

Cue, la diferente longitod ¥ [a terminacitn de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De las diferencias ortogrificas s¢ genera una fuerte distincion fonética, debido que al
pronunciarlas una & continuacién de la otra, tenemos que la impresidn auditiva que generan ambas es
L s L 3 | e e -

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de [ tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser én conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para reahzar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemas tomado en cuenta para la resolucion del presente linigio, ¥ nos permitimos transcribir a

contimuscion *..En principio, es ¢f confunto ef que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en ¢l caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente *ZITO" registrada en clase 29 comprende: “Productos de fa clase 29, fales
CONmG Carne, pescadn, carme de ave v camne de caza, extractos de came, frutas y verduras, hortalizas v
legumbires en conserva, congefadas, secas v cocidas. jaleas. confituras. compotas, huevos, feche v
productos Gicteos. aceites v grasas comestibles” pnla clase 30 comprende: “Todos jlos articwlos de fa clase
10, comprendiéndose enfre elios: café, t, cacao y sucedineos del café; armoz; tapioca v sagi; harinas y
preparacianes a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados: aztcar, miel. arabe de
melaza; levadura, polves de homnear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); hielo® gn la clase 31
comprende: “ Productos comprendidos en la ciase 31, afes como agricolas. horticofas, forestales ¥ granos,
no comprendidos en otras clases, animales vivos, frrtas ¥ verduras, hortalizas v legumbres frescas. semilfas,
plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta®, enla clase 33: “Productos de la clase 32, fales
COMa CEFVEZa, agUas minerales v gaseasas, v otras bebidas sin alcohol, bebidas o base de frutas y rumos de
frutas, siropes y ofras preparaciones para elaborar bebidas”, Mientras que la marca en trimite de n!glsl:m
“CYTO FLOW PLUS 30" solicita la cobertura en la clage O] para “Fertilizantes”, - e o

A dicho respecto, £ conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como wniclase, en virtud del Art. 7° de |a Ley de Marcas, el cual supone s presentacidn de una
sofa solicitud de registro de marca por cada clase en |a que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva une de los principios marcanos fundamentales, el
de espedalidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a fa
categoria de prodiuctos o servicios para la gue ha ssdo ereada. Las mareas én pugna g comparten |a misms
clase del nomenclador intemacional, —-—-rrorerreeree e N T e TR

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Material: “Directnices pare e Examen dy
Paraguayy ™ aprobado por Resolucidn DINAPI N® 259/2025: "En virtud de [a regla de la'especialidn

! P recha de Mancas pege CRmendi. Rrdional; Drgiaseans © Alsdedis Pefil el TN
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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 SOLICTTUD DE
REGISTRO DE MLMEATH'DFLGWFLUSJB?EHQUETA' CLASE 01, mﬂ'iiﬁﬂ}ﬂmh
NOMBRE DE AGRD SANTAFE S ==rrererressmmssmesmnssssmssns s ssss s sessms s sso s st s sas s ssemmm it s sas s me s s mes e

de una marca se fimita a los productos y servicios especificados en la saficird de regrstro”™ En el caso gue
Mog DCUPE tenemos que |as marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo ademds sus

productos plenamente distinguibles:, s

Quee, adicionalmente. otro criteno a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedenci de
la oposicion en estudio es si existe coexistencla previa. Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de
datos del sstema informitico institucional se verifica el Regisro N.* 429218 (fecha de expiracion:
27/12/2026) de la marca ZITO. en la clase O & nombre de Telxeira S.a; extremo gue demuesira la
coexistencia del oponente con otra marcs con la que posee muyores semejanzas que el caso de autos,
concedida en la misma clase que la presente solicitud, este registro ¢ encuentra vigente, por ende, esta
Direccuon no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
P[mptlm orn m—ﬂ:gl]‘.]._ L B B B B e b e e e e S ST S TR EETIES EETTRTIEE ARG EEA G

Que, sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala coexistencea
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en Jos casos en que se
digcute e confusidn es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en of mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la ofra no o ambas de hecho, sin qu-e !|'E'.I|1.i_:l-'3]'.l suscitado mnﬁmmﬂ
es la meyor prueba de la inconfundibilidad, y asi se Jo ha reconacido. . - e i g

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CYTO FLOW
PLUS30Y ETIQUETA en la clase 01 y la marca ZITO en las clases 29,30, 31, 32 —cessemmamam e

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, esta Direccidn arriba u b
conclusion de que lias marcas en pugna son suficentemente diferentes entre si, ariginales, distintas una de
otra en todos los planos de comparacian, por tanto, comesponde canfiemar la Resolucidn recurmida.-------

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N* 1084 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcanos Litigiosns, e

Art, 28 ORDENAR la prosecucian de los tramites de la solicitud de registro de [a marca

*CYTO FLOW PLUS 30 Y ETIQUETA", clase 01, E.x.]:lc-:llmle N*® 5165072022, solicitada
4 nombre de AGRO SANTAFE S.A, —-- .

Ay mﬁum!’“rcédudi. st e

I:I'lrl:ul-u?'....lul.lld-:!"nqull.lu |r|||'l|.|.||.|..| (BLI5G Flemarr furta of | samie o Maivai 48 Hiagmn
. . i .
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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 ¥
ETIQUETA®, CLASE 28, EXPEDIENTE N° 25588/2023, SOLICTTADA POR RONDA 5.4, —----m-mmremmmmrmmeeeee

Asumcidin,

VISTO: El recurso de apelacidn 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 Dhreccion de Marcas, v - -

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de RONDA SA., ©
interpone Recurso de Apelacidin en contra de [a Resolucidn N¥ %98 de fecha 23 de pulio de 2024, dictada por
1 D By i B A, s e e e e it e S, b b ikt

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada fa providencia que concedid el recurso de
i.F‘EFﬂEIIfI‘I"I IntEFpuE!I.‘n.- .........................................................................................................

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de ROMDA S.A. expresd
agravios, Esta Direcoion tene por prsentada by expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha
11 dE l'lﬂ"l'jEl'ﬂhl'E'd!‘IﬂI"‘-. 8 D S O 0 D D0 R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recumida considera: 3. ) hatiéndose realizado ef examen de registrabilidad de la
citacla mmarca, ésta Direccran considera gue la misma incurre en fas profubiciones de la Ley 129495 de
Marcas, que dispone gue no pueden constifulr marcas: L3 marcs se encientra iNCUrsa en la siguiente
proftucrdn: Art. 2 inc. ¢} .. Jos que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genédnoo o
designacicn del praducto o servicio de que se trare, o gue pueda serviF en el comercio para calificar o
describir alguna caracterfstica del producto o servicio., La denominacidn se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacton a los productos que desea profeger. En congsecuencia no ha lugar a lo
g L o N S b, L s R e B PN AL A e Ay N S

Que, enire otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta: 5. M denominacidn “E EDUTOYS,
NO designa alpin producto gque protege. podria considerarse en ef peor de los casos evocativa, pero
claramente constituye una expresicn de fantesia para fa clise 28, Basta con hacer un simple andlisis de |
denominaciin para entender gue, desde ningiin punio de vista, se designa en la misme algun producto
protegido en fa clase. Denomunaciones genéricas para b clase 28 serfan fUGUETES, MASCARAS,
MUNECAS, PELOTAS, MONOPATINES. Exas denominaciones s, efectivamente, designan « producto que
protege. Ahora daré efemplos de denominaciones gue califican o describen al producto, @ saber;
BRILLANTE, GRANDE, DIVERTIODO, COLORIDG, RAPIDG, Por ende v segiin fo establecido en {a propie ley
de marcas, articedo 2 incise e, definitivamente no puede ser considerada genérica. 5i bien, fa marca de mi
mandarite contiene dentro de su derormnacion la palabra TOYS {juguebes en of idioma ingles), of témmino
no esti siendo uhilizado de forma aistada, sino, que se encuentra deniro de wna denominacion de fantasia,
coma lo es E EDUTOYS, Iermino que, en su confunto forma una denominacion lotalmente novedosa para
fa clase, muy Jefoy estl de ser genénca o descriptive. Como mencionamas antertormente, podria tal vez
considerarse una marca evocativa, pern claramente no es descriptiva /. E! término evocativo, o da una
rdea del producto o servicio que se brindard con dicha marce Y a veces, mis gue una idea, nos brinda una
certeza sobre ef mismo, Pero de ninguna manera comao una designaciin descrplivi necesiaria o usial para
aguelle gue descnbe. La denominacidn “E EDUTOYS® po es la wtilizada usualmente para describir
p.radurrai CoNTH "_,IHIEHE['E'IT..J"'"""“'“'“""'“'“"“'“""""“'“""“'“"““""“"“'““““'“—“““'—'
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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, SOLICTTADA POR ROMDMA §.A, = wexessmsssssesossssancens

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la matena que pos corvoca, afirman que una
denominaciin posee el caricter de genérica, respectn de un producto o servicio, cuando la misimna
constituye la denominacion con ks que necesaris ¥ 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 cormente. 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 glage 28 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: Juegos ¥ juguetes; juegos educativos tictiles;
Jueges educalivos electrinicos; juegos educativos electrdnicos para la ensefianza cartones de bingo; dados;
fichas para juegos; fichas para jueges de apuestas; figuras [juguetes): juegos de damas; juegos de domind;
Juegos de ajedres; juegos de sociedad! juegos de mesa; marfonetas; mascaras [juguetes]®——-———— .

Que, a los efectos de determinar i la solicitud de registro de marca “E EDUTOYS™ resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarmos s dicha denominacion constituye
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacian “E
EDUTOYS™ no constituye & nombre habitual con el que se fl-emgm a los productos de la clase 28 del
nomenclador mtermacinnal - -ss s e

(Jue, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro “E EDUTOYS Y ETIQUETA" representa una
creacion linglistica distintiva. Esta singulandad emina de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e idealdgicos que trascienden su ngnl.’rlcadu individual para adquirir una identidad marcaria
Tuh'rlﬂi :'-.:h[g_mnc!adnr S B b e K e e e e m e —es s rErTrETEAR EES

Que, esta combinacidn estratégica de termino postbilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virmed de ella, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales pari sef clasificada como genérica o descriptiva,—--- - -sersssrmm e

Que, al respecto, €l Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una rdea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de I actividad que desarrolla
su nitlar. .. Las margas evocativas son consideraclas por fos inbunales como marcas débiles. Bl 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 gue va a distinguir con efflas, Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no le'Edﬂ' Jmpﬁ‘ﬂr qu'r otrds marcas evoguen fambién las
mismas promiedades O CarCterSlcRs. -t e s e s

Que, otro criterto a ser analizado a b hora de determinar [ posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitade. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denaminaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda reahizada en el sisterna informético de la
Institucidn, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: IN TOYZ, Registro Nro. 555014, 5
nombre de Intex Marketing Ltd.: HOT TOYS, Registro Nro. 495122, & nombre de Hot Toys Limited; TOYS R
US, Registro Nro. 396725, a nombre de TRU KIDS INC, ; extremo que demuestra que el vocablo TOYS es de
uso comin en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ¢llo afecte la libre
competitividad entre los MISMDSE. - e b e e e et s b

Que, al respecto la LI"_-' dhe PTui'r:'rllﬂut'nlm Administrativos E-Luntnlmph en el Art 32 inciso h) acerca

uml‘giﬂldl.l-lE"i trut.mm,-uh,:n:, tutela IgLI.iIl‘t:lI'HIIE frente al pracedimiento,,” —-smien ...
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 998 DE FECHA 21 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 I8, EXPEDIENTE N* 25588/2023, SOLICITADA POR RONDA S A, —-—-—--m-mmmmm e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cluenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
circulo blanco, dentro del cual se ven figuras colondas de rompecabezas, en el centro 1a *E” en color azul
en tamafio preponderante v en la parte inferior "edutoys” con una tipopgrafia especial en colores, la cual en
conjunto deja una impresién diferente, aportando este elemento cierta distntividad a la marea--—-------—--

marca solicitada

edytod®

Que, la Resolucidn recurmida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Lev, Al respecto, lo que
dicho nciso 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
cargcteristicas, especificaciones téenicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aguella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
maturaleza 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 &l conjunto de productos (o servicios) que provienen de una MiSma empresa. -

Que, en hase a lis consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habigéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; #sta Direcadn considera gue es un Signo que poses
las caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, ¥ al no encontrarse inserta dentro
die las prohibiciones de fa Ley N® 1294/98 de Marcas. corresponde revocar la Resolucion recurmida. «ssseee---

PORTANTO,
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 fa Direccidn de
T ¢ L i R

Art 2% ORDEMAR la prosecucian de los tramutes de la solicitud de registro de la marca "E
EDUTOYS Y ETIQUETA", clase 28, Acta KN® 2558872021, solicitadesaambre de RONDA S.A.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 138229 DE FECHA 27 DE NOVIEMERE 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, =

Asunciée, 1§ HAT  nnen

[ i .._'|
VISTA: La solicitud de registro de marca "3YD Y ETIQUETA", Acta N* 42886/2024, clase 14,
soticitaca por TIE MING SZETO ¥ oo et et e et e e et s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2024 se presenta TZE MING SZETO y solicita el registro de la marca
YD Y ETIQUETA”, para amparar productos de la clase [, = o s -

Chie, en fecha 27 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N* 138229 por [a Direccidn de
Marcas. favorable a la concesion de la referida solicibud de masca, «-<-seemmmmmmm i -

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca "¥IYD Y ETIQUETA", Acta N" 42886/2024, clase 14, solicitada por TZE MING SZETO, con Dictamen de
ta DirecciGn de Marcas N* 138229 de fecha 27 de noviembre de 2025, favorable a la emision de la rcﬂ}::rua
HEE'.'I‘“I':I‘I:ITI- dr Concesion,-- rmmrm e o e R P

Quse, en uso de las atnbuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar 1a viahilidad para la correspandiente concesidn del registro de una solicitud de marca, no stlo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino gue ¢ signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
e L e o s B ot o o e oo e

Que, tal como lo expresa el Art | de la Ley N* 1 2%4/98, |as marcas son $ignos que sirven para distinguir
productos o servicios. 5in embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcatio se encuentran para precautelar otros derechos o intereses. tan vilidos como el
derecho 3 consHtuir Una Marca. B B 0 B 00 08 S B0 8 8 0 3 58 P B 5 5-8.8 S5 £

Que, en ese orden de ideas, v atendiendo a [a defensa del interés del piblico consumidor,
coiTesponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y determinar s la
misma se encuadra dentro de las restriccones para o registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. -

Cue, en ese senbido, esta Direcevon General disiente con el cnterio adoptado por la Directora de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
mewirre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constinir marcas:

mart. 2 inc. ) ¥..) Wlos signos que se hubliesen solicitado o n'g.lmdn p-nr qur-rn no tuviese mterés o por
guien conocia o debiers conocer qiie ef signo pertenecia a wn rarceno ™ = e

Que. la solicitud de registro analizada “IYD ¥ ETIQUETA . conforme a lo expuesto en el parrafo
precedente, no puede ser objeto de apropiacion pues la etuqueta solicitada es sumamente parecida a la

etiqueta ulilizada por la marca *BYD Y ETIQUETA" a nombre de BYD Company Limited-aue cueny
siguientes registros nacionales: 586464, 5TITE5, 575764, 575763, 5T37R1. 575761, 548359, 'EEIE.I'H kL

! Artdoulo 67,- La Direcodn de la Propeedad Indostrial enointeres del piblice, pedrd denegar el registno de sna ma o 0 muy
semejaite & otra registraits para el mising productn o servicm, con Aaotificicdn al solctamte, sk mediando consenbimiels
titular de [a marca regestrada e

i mil¥
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POR LA CUAL 5E REVOCA EL DICTAMEMN DE MARCAS W™ 138229 DE FECHA 27 DE MOVIEMBRE 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. —

458417, 458426 . La semejanza mencionids entre los elementos figurstivos puede apreciarse en f siguente
[:'L'“'LIJ[;.I e e e e e e e T RS T T NS T AR T O R AT R E TN 0T D 0 S R 8 8 e 8 e o 8 e 1 S S B R B e

Marca solicitada:

L p

Marcas registradas a nombre BYD Company Limited:

- €7 @D)

Que, como puede notarse entre las eiiquetas enfrentadas existen extremas semejanzas, circunstancia
que nos permite colegir que e pablico consumidor podria verse inducido 8 confusidn o asociacion
respecto a la procedencia de los productos que se pretenden amparar con la presente solicitud. —--ccccaaes

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Mareral: “Directrices para ef Examen de Marcas en
Faraguay” aprobado por Resolucidn DINAPI N® 25%/2025: “La mayoria de fos casos de conflicto entre marcas
no san por una situaciin de doble identidad sino por s ocurrencia de algin grado de similitud entre fos
sighos v los productas o servicios, fo gue requiere un andlisis mais detenido, En estos casod la obyecian af
registro de una marca se basasi en of principio del desgo de confusidn.  Bayo este pnncipio se debe
denegar el regisiro de una marca cuando los elementos v circunstancias del caso indiguen gue, s la marca
fuese usada en ef comercio en of Paraguay on refacion con fos prodictos o servicios especificados, o uso
probablemente causariz un nesgo de confusion en e sector pertinente de corsumidores. A estos efectos
debe entenderse por confusidn cualguier suposicidn o percepcidn errdnea por parte de un consumidor
sabre la existenicia de un vinculo entre las marcas en conflicto, Jos titlares de dichas marcas o o angen
contercial de J'-'.J.'ﬂ pmdm 103 ) Servicios dﬁrgnadm pr:nr las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no
ExXrsleE — e ek e i T —=F ———— s 2 i e i

(Que. en el caso de autos, la solicitud presentada por TZE MING SZETO carece de leginmacion, toda
vez que el solicitante no ha acreditade vinculo juridico alguno con la empresa BYD Company Limited',
autorizacidn CXpresa; rq.presl.ntan-:-n comercinl o relacidn societana qur_r |l|_|5t|ru:|ue |la ]_'lt'r_-mru.hﬁn de
exclustvidad marcaria.- e e e 8 E A A S B Ak e s e n e d e m err s P TR PR T

Que, conforme sostiene Carlos Ferndndez-Novoa, el derecha de marea no puede nacer d.:-}.:frspu;a,
i dal aprovechamienro parasitana de un signo previamente creado y explotado por un nl::mq:p ...........

-

_.-.

Que, de todo esto, se concluye, que [a solicitud de registro carece de los rq-qmmtm £30y
Eﬂhstt[l“fgr BTy A T TR A B W B 0 e B i i i o - e s B P |||I.I|.|..--JI.---

Ercicidie Saihvihel de Propacbad Beickormasd CH58 [irmoroe e o f Lo b Disssgn oo |y
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POR LA CUAL 5E 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 YD Y ETIQUETA®, CLASE 14, EXPEDIENTE N* 42886/2024 SOLICITADA POR TZE MING SZETO. -

Que, esta Direccidn General considera que la denominacian “3YD Y ETIQUETA™ no ofrece ningan
elemento distintive para el producto ofrecido, careciendo de las caracteristicas bisicas necesanas para
DT T BTN FTE T, - - = s o e oo

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones del Art. 2.
En base a lo mencionado, ¥ de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
msuperables para gue [a soficitada pueda madurar en registro, pues, como MeNoOnamos antenormente e
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentra del art. 2° incs. 1), g) de la Ley N 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya fectibilidad no resiste
FHEFIE AR, o mm e s e s o s s rmmsTErEmerETTrETEsTEaTTas s

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habindose 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 emitide por la Direceidn de Marcas v
TN B R T Eel 11y TR —

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 sehicitud de registro de |la marca YD Y
ETIQUETA", clase 14, Acta N® 41886/2024, solicitada a nombre de TZE MING SZETO.

Art. 22 RECHAZAR la solicitud de registro de [a marca =3YD Y ETIQUETA®, clase 14, Acta M*
42886/2024, solicitada a nombre de TZE MING SZETO. ----------semmrmemmnennasennens

Art. 30 ORDENAR el archivo r|l.' la solicitud I:II.- registro de la marca '31"]3' Y EI"I'QUETA'

Art. 42
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POR LA CUAL 5E 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, EEFEDIEHWH'IE!R[}H
SOLICTTADA POR EQUILIBRIUM BB, mmvewsreressssmmasmsnst s s as aa st ks ko s e s sk e et s

Asuncion, T § BAR 70

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de EQUILIBRIUM
E.AS, contra li Resalucion N* 2263 de fecha 19 de agosto de 1025, dictada por |a Direceidn de Marcas, v; —-

RESULTA:

Cue, en fecha 10 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de EQUILIBRIUM
EAS., ¢ interpone Recurso de Apelacu&n en contra de la Resoluckin N* 2263 de fecha 19 de a.;pu-sm de 2025
dictada F-Df Ia Dlr'l!'{"l, 1N lﬂt Mliricas, - TEETETTEETEE TR B b b e e ] 0 e e SR —

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la pmﬂde'm:ﬂ quE' concedié el recurso de
AP AN I TR = e o e e i

Que, en fecha 17 de diciembre de 2025, el representante convencional de EQUILIBRIUM E.AS.
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presen'uda b l:::prr_sivl!ln de a;;nwnE v llama autos para resolver
en fecha 19 de diciembire de 2025, —eeresaee e eeeeeameee e s e

CONSIDERANDO:

Que, 13 Resolucion recurtida considera: ¥.) habiéndose realizade of examen de registraiulidad de la
citada marca, ésta Direcoidn considera que la misma incurre en las prohitucrones de la Ley 1284/98 de
Marcas, que dispone gue no pueden constituir marcas; La marca 58 encuenira incursa en la siguiente
prohibicidn: 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 caracheristica del producto o servicio, La denominacidn se considera descriptiva v sin
distintividad al'g'unﬂ con relacidn a los serviclos r,lr-ﬁr' ri'l.-'ir-.r ,r?n'?ri.'grr En consecuencia no ha lugar a lo
solicnbaclo ¢ )"— bbb L fnaa el

Que, entre otros argumentos, se agravia « apelinte y manifiesta; .} En primer érmino,
CONTESpOMde precisar que los servicios comprendidos en la solicitud abarcan: “Servicios médicos; los
servicios hospitalarios: los servicios de telemedicing Jos senicios de odontologfa, optometifa v salud
mental; los servicios de climicas médicas v los serviclos de analisis médicos prestados por labaratorios
médicos con fines diagndsticos ¥ ferapéuticns, tales como los exdmenes rdiogrificos v las extracciones de
sangre; lag servicios ferapéuticos. por efemplo: {a fisioterapia v logopedia, of asesoramiento en materia de
farmacia ¥ la preparacion de recefas mwdicas por fammacéuticos; los servicios de bancos de sangre ¥ los
servicios de bancos de tefidos humanaos: los servicios de casas de comalecencia ¥ de casas de reposa; of
asesoramiento sobre dietética v pilnicide ™ Ex claro que la denomipacion NO constituye una designacidn
ohligataria, usual ni necesana para identificar ninguno de esos servicios. Ef térming “EQUILIBRILM ™ s una
expresidn de fantasia que sugiere armonis o balance, pero cuva refacitn con fa naturaleza de los senicios
mo es directa ni indispensable. @ lo osumo. podra considerarse evocativa L Por osu parfe
"OTONEUROLOGEA INTEGRAL® nmo es un Mrmine que identifigue de manera directa ni necesaria los
servicios  solicitados. ni describe los senvicios que prestan. . iprp-c'.[.rd.-:n l,lr.rnm con & rerming
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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 ¥ ETIQUETA®, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 19535:1011
SOLICITADA POR EQUILIBRIUM E.ALS. = rrmrsr s s s s s 000 00 500 6 000 8 8 08 5558 45 b b b b st o

Que. corresponde 3 esla instancia administrativa resolver sobre |a procedencia o no del recurso

GQue, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la matena que nos convoca, afirman que una
denominacidn poser el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye |38 denominacion con [ que necesaria ¥ corrientemente se designa al género al que ese
products o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, & fs. O] de autos ¢ 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
telernedicina; los servicios de odontologha, optometria y salud mental: los servicios de climcas médicas y Jos
servicios de andlisis médicos prestados par lsborstonios médicos con fines diagndsticos ¥ Merapéutioos,
tales como los exdmenes radiogrificos v las extracoiones de sangre; los servicios terapéuticos, por ejemplo:
la fisioterapia y logopedia, el asesoramiento en materia de farmacia y 14 preparacion de recetas médicas por
farmacéuticas; los servicion de bancos de sangre y los servicios de bancos de tefidos humanos; los servicios
dle casas de convalecencia v de casas de reposo; 8f asesoramienio sobre dietSie ¥ nUtncion, e

Que, @ los efectos de determinar si la sobeitud de registro de marca "EQUILIBRIUM
OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA” resulta genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntamnos si dicha denominacidn constituye ki designacion usual de los servicios que solicita.
En ese sentido, tenemos que la denominecion *EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL™ no
constituye @l nombre habitual con el que s designa a los servicios especificos de la clase 44 del
nomenclador internacional  sobre los cuales versa la presente  solicitud  de  registro  de
m“ri'il----—-----—--------—---------------l---lr-l-I'|FF'|II'|IPI'|IIIIIIIII.II-JIII-JI--—---—---——--—--————————————————————————-----—--—-1

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro “EQUILIBRIUM OTOMEUROLOGIA
INTEGRAL ¥ ETIQUETA" representa una creacién lingudstica distintiva, Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e idealégicos que trascienden su significado Individual
para adquirir una identidad marcana robusta ¥ diferenciadors. s ;i

Que, esta combinacitn estratégica de término posibifita un posicionameento efectivo de ki marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativi, v que no satisface los requisitos
d.ﬂfl'.ﬂ!'lilﬂ'.'i- Fiﬁ BE8r {Jiﬂﬁfidl c':lml:l s-erw'"ﬂ..; ﬂ dfs:ﬂptl".ﬂ e R B L L L T T T —

Que, al respecto, ol Dr. jorge Otamends, en su obva DERECHO DE MARCAS se refiere o la marca
evocativa, dickendo: “La marca evocativa ev aguella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
prapiedad e caracteristica del preducte o servicio que va 4 distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su ofuiar. /. Las marcas evocalivis son consideradas por fos tribunales como marcas dibiles. ET anpumento
en el que se basa esta afirmacidn es que curlquier persona tiene ef derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir can ellas, Este hace que e
titwlar de una marca evocanva deba .uw;,r.a:.:-r o B ;r.-wd.g .-mpm!;r qrue DiFas marcas .-_J'L-mwen r,.mme" Lis
mismmas progiedades o caracteristicas, ™ i - s

Que, adiclonalmente, la marca solicitada cuenta con una euqueta diferenciadora que contiene la
denominaciin solicitada con una vipograffa en color aul con el vocable EQUILIBRIUM en ta
preponderante ¥ en el margen inferior OCTONEUROLOGIA INTEGRAL en negra, con una linea en cof
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Resalucidn NO_O_Q 6

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 qu.T[LtEHlUH EoALS, s mmm s o m et mat i s s e mi

marca solicitada

€QUILIBRIUM

OTOMEURDLOGIA INTEGRAL
L]

Quee, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se sohcita *EQUILIBRIUM
OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", constituye a su vez parte de la razon social de la firma
solicitante, EQUILIBRIUM E.AS.: e decir, que la marca solicitada se identifica con la razén social que
presenta la firma propietaria. A ese respectn, se sefiala que [a ley marcana protege al nombre comercial,
constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su pnmer uso piblice. En
eae senfido, estando incluida la solbcitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no podria existir mala fe por P-'IHE de |a misma pues, solicita o registro de marca de su pmpuu
TEKTTY EHE E ORMBETICRR], =5 cm e oo s e o o b o e e o 0 B A L B S 2 i L i L oo

De igual manera, al realizar la bisqueda en la base de datos de |a Institucian, se venfica el registro de
la marca EQUILIBRIUM Y ETIQUETA. en |a clase 41, Registro Nro. 806991, a nombre de EQUILIBRIUM
EAS. Por lo que la solicitud en curse, sencillamente, pretende la pmtﬁ:clﬂn de otra versitin de una marca
e ya i p't'l'tl.‘l'lrli.-l.' B e S D tar P U S

Que, como se ha mencionado, [a Resolucion recurnida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de
ka Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que e comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
bésica, o las caracteristicas, especificaciones técmicas principaies de su servicio, obligindolo a recurrir a
circunlogquios para lograr aquella finalidad, En ese sentido, |3 solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones téenicas pnincipales de su servicio, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios ooel conjunto de servicios {o productos) que provienen de und misma empresn. - e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que e§ 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, —--—---erereave

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resoluckon N* 2263 de fecha 19 de agmtu de 20025 dierada pnr!: Bhireecidn de
F TN L R T PU ST v S TRt ey, i A e

Art, 72 ORDENAR [a prosecucidn de los tramites de la sobcitud de registro de la marce

“EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL Y ETIQUETA", clase k 3 N*
29535/2024. solicitada a nombre de EQUILIBRIUM OTONEUROLOGIA INTEGRAL. —--4—
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mummmunﬂnmﬁmwmmmﬂﬂmnﬂmnﬂzm 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* 481272018
EOLICITADA FOR HECTOR CRESPI Y HECTOR OSSOLA rerrssrrrssssensrrasrerresssssmssemrsansarssresssmnsmnsensass

asunciam, 17 WMAL 0%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DALLAS S.A.
contra la Resolucion N°® 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada pur la Direccion de Asuntos Marcanos
Lluglmnl }I s .l . e - e e e e B i e e i B i e e e e e B e e RS

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018, Héctor Crespi y Héctor Ossola soheitaron el registro de la marca
"PALMALINE Y ETIQUETA" para amparar: “todos los productos” de la clase 0F, «-eseeeeemsmemissmmmesneeae e

Que, en fecha |8 de septiembre de 2018 la firma DALLAS S.A. presenta oposicion en contra de |a
salicitud de autos en base al registro de la marca FARMALINE - Registro N.° SEE973, 436768 y 317072, Que,
por proveido de fecha 05 de junio de 201% se tiene por presentado e escnito de oposicion, dictindose [a
providencia de . )Corrise rrasfado al solicitante citandols y emplazandola pmr :}rre la conteste dentro del
términa de ley. Notiffquese® por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. -- sreemisessT s e R TTar.

Que, en fecha 11 de dicsembre de 2009 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
mavimiento desde la providencia del 05 de junio de 2019, e e s

Quie, a f=. 33 obra el informe del Actuario de la Direccion de Asuntos Marcanos Litigiosos de fecha 17
de febrero de 2020, dictandose en consecuencia la Resolucidn N* 03 de fecha 20 de febrero de 2020, por |3
cual se declara la caducidad de istancam seerereresrr e e e

Que, en fecha 09 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de DALLAS SA. ¢
interpone recurso de apelacidn en contra de la Resolucidn N° 03 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcanos LIEIOSOS, - e rree s oot ettt seemtonac s 3

Crue, 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 sobicitantes contesta
el traslado de los agravios, esta Direccidn dicta la merlennd e Autos |.'|.'|r:1 resnlver en fecha 01 de junio
de- zﬂﬂ e e e R ERAES EE AL Al BRSNS LN R O B R R ) N S R R N Y N O N e e e e

CONSIDERANDO:

Que, ¢l infarme del Actuanio dice: (.0 en el expediente de oposicion acta N 1880759, expediente de
registra de marca acta N* 1848127, se tiene como dltimo trimite procesal la providencia de traslado de fecha
05 B JUnin de ZOIH .Y — s irsmrmers oo s st st m s et st en s ms s s st s n e s s

Que, 1a Resolucion recurrida considera: ) Que, de acoerdo con ef Art. 56 de fa Ley de Marcas, y de
cornformidad cam el Art, 172, 173, 174 de CPC se operars e Cachicidad de la Instancia en foda clase de juicio,
cuando no se nstare dentro del plieo de 6 (seis) meses. (.. En refacidn af informe del Actuano, en alessg
e autos, ha ranscurrido ef plazo establecido en la Loy para quie se opere b caducidad de Ia st NS
Director resuehve declasir operida ki cadue ictact de la instancia en la soficitud de opasicion N*° 155
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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 LITIGIOS0S, EHELE}EFEDEEHTEDEGFDE[CHﬁH&LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “PALMALINE Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 48127/2018
SOLICITADA POR HECTOR CRESPL Y HECTOR OSS0LA «encomtmmtemmmmmnesmmes e em s e s s e -

Que. manifiesta la recurrente, entre ofros argumentos: (. Jsegin consta en &f expediente, ef 0F de
junio de 2019 se dicrd Ia providenci de trastado de b oposicion planteada por mi mandante contra 1a
salicttud de registro de fz marca “PALMALINES, Acta N* 1848127, clase 05, consabvdamente, el siguiente paso
procesal es lr notificacian de s migma, cuyoimpudss es responsabilidad del oponente, pero cuya diligencia
e pncUentra @ cargo del ufier notificador. Ern ese sentido, resilta necesano tener presente que mi parte ha
entregado v aborado el difigenciamiento de la correspandiente cédula de notificacidn de trasfado de la
aposicidn planteada al wier notificador de i Direceidn de Asuntos Marcanos Litigiosos, Sr. Oscar Afberto
Vera, en fecha 27 de noviembre de 2009, conforme consia en el adiunio documenio de M{'P_Fl{.l'ﬂﬂ ;'p.ign e
cédina de notificacion, firmado por el citado furconanf.., )" ==--rerrmerreene

Que, manifiesta la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, entre otros argumentos:
*(...}En primer fugar, hasta i fecha no ha sido posityle verficar o manifestado por la contrapante va que. &
documento de recepoidn p pago de cédula de notficacidn firmado por of Uper Notificador de la Direceidn
de Asuntos Marcarios Litigiosos, mencionado comeo adiunto; no se encuentra disponible en estos autos,
por fo tanto, fo argumentado por la aparente carece de sustento fegaf dermnosirando ii.fi-u !'.-r.l't.i dp.nnnf-n.
arginando y caducidad de s instancia de pleno derechoy, )" — s waw PP

Que, cnrreq:u;rnd-e a esta instancia administrativa resolver sobre la pmrﬁ:lenl:ﬂ o no del recurso
|I'||.'CTPLH."5‘I| S G e A e e B S o i o b e e

Que, esta Direccion o3 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 resolucidon, sea interlocutona o definitiva,
procederin los sigiientes recussos: [ ] b apelacitn ante la autondad jerarquica superion], )", s -

Que, en primer |1JE,HE. el Art. 56 de la Ley N® [29498 de Marcas enuncis; “En todos los asunfos
Iitigiosos se producird de pleno derecho 3 caducidad de [ instancia admunistrativa, si po se hubiere
efertuado ningurn acto depm:mﬁ'nnenmi partir de los sers meses de 13 altima actuaeion ™, «=-=--rm-r-rreeee

Que. al respecto, se tiene como dltimo trimite procesal la providencia de traslado de fecha 05 de
jurio de 2019, Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informético mstitucional
[T gn]s dd :F-'Fl‘ﬂ'dlfn.tﬂ'i Ii W ™ T T S B S B SR S e i e e o B i e e

Que. la providencia que ordena correr trastado de fa oposicidn promovida data del 05 de junio de
2019, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que ¢l
funcionario designado diligencie la cédula de nobficacion al solicitante. Segdn las manifestaciones del
recurrente, su parte arbited los medios para que la cédula de notificacidn sea diligenciada por el
funciomario pertinente. En ese sentido, menciona ¢ documento de recepcién y pago al ujier como
elemento probatono de su debido impulso procesal, pero teniendo el expediente a la vista 4 verifica que
tal documento respaitario de los fundamentos de su recurso no fueron agregados @ estos AUT0S, = -

Al respecto, la Ley 1294/98 dispone en Artfculo E36; Las disposiciones de los codigos de fondo y
forma en matenia civil y penal se aplicarin en forma supletoria®. El Articulo 174 del CPC dispone: “Cardcter
de |a caducidad. La caducidad se opera de derecho, por el transcurse del tempo v la inactividad de las
partes. No podri cubrirse con dﬂlgmm: @ actod pi'l}l.‘n‘.'ﬂhi l:mp-nit:ﬁnndad al wnduumtudelpim.m

por acuerdo de las partes ™ =« Rl I

D igual manera, el Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: cumbir
prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un prec jaridi
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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 ¥ ETIQUETA", nﬂm EXPEDIENTE Huumﬂma
SOLICITADA POR HECTOR CRESP! Y HECTOR OSSOLA sorsrresssrmsrmarrmrrssmrssssemsssasr st s nee o s

a tribunal no tengan el deber de conocer(...)"; en ese sentido, al afirmar la exsstencia de tal documento de
recepcitn ¥ pago al ujier notificador, incumbe al recurrente armmar al expediente administrativo Jos
medios prohatorios de tal afmMACHN. et a s s s s s e

Por tanto, en base 4 las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion Gereral
arriba a |la conclusion de que corresponde confirmar la Resolucién recurnida, -«

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 02 de fecha 20 de febrero de 2020 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos ]1|',|-|' 313 ;rgurnfnt:bs H-:PLI.EE.‘I:-I.‘I-E en el exordio de la
PEEBENRG TR i oot biinm e i it it st s s b e S o e

Art, 20 ORDEMNAR la prosecticidn de trimites de la salicitud de registro de la marca "PALMALINE
¥ ETIQUETA®, clase 05, Acta N* 481272018, solicitada a nombre de Héctor Crespi y Héctor
MR, = e e = e e e e L ] T R S e e

ArL3  NOTIFIQUESE por Cédula, s
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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° 017652020, A NOMBRE DE FUTURO
eSO O S s S M NS S S

Asunchim,

VISTO: el recurso de apelacion interpuestn por el representante convencional de la firma FUTURD
S.A., en contra de In Resolucién N* 1607 de fecha 7 de noviembre de 2020, dictada p:nr la Direcciin de
HHTL'-E.E..T P T T TR R R T B RN TR RS R

RESULTA:

Que, en fecha 21 de jumio de 2020 se presenta ¢l representante convencional de FUTURO S.A. ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1607 de fecha 17 de noviembre de 2020,
dictada por la Direcoyin de Marcas, =ss=srsrsrmerrrnnrrrsnses . . . . .

Gue, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacian
|I'|h‘E:I'pL'I.E'5-t-|:r.*-‘ 0 0 0 S B 0 0 0 00 0 0 0 2 e 0 e Bl e B 8 e o R

(ue, en fecha 21 de octubre de 2022, el representante convencional de FUTUROD S.A., expresd

agravios, Esta Direccion tene por presentada la expreston de agravias v lama autos para resolver en fecha
14 dE d|demhre- de LN D, a0 et R R BB B R 0 R R Rt M e D

CONSIDERANDO:

Que, la mencionhada Resolucion considera que: Y.) Que habiéndose realizado la bisgueda de
anfecedentes de la citada marca, se ha constatado o existencia en dicha clase de la marca JARDIN DEL
ENCUENTROY, registrada con « nimero 414310 en fecha 01 de setiembre de 2015 a favor de PARQUE
SERENIDAD SOCIEDAD DE RESPONSARILIDAD LIMITADA, Comentario: Que ambas denominaciones son
sl fdeénticas, muy semefantes, no podeln tener coexistencia pacifics, en urna misma clase, sin crear desgo
de confusidn entre fos consumidores. por fo qlrnr de conformidad al articelo 62 de la LE'_!-' 1294/9%8 dp
Marcas. po ha lugar a o solicitado.f,. )" --reeremeeeeee rerr s r————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ¥ manifiesta; Y val resofucidn mo detw
considerarse vilics, ya que /a marca antecedernte, JJARINN DEL ENCUENTRO", con Registro No, 414,310, no
puede considerarse como un ebstiulo pars con fa marca solicitada por mi mandante, teniendo en cuenta
gue en fecha 14 de octubre de 2022, bajo acta No, 8982172022 se solicita (a Transferencia de dicho registro
de marca a favor de mi representada, fa firma FUTURO 5.A Acompafio a esta presentacion copia del
formudario e Transferencia presentado ante fa Dinapl, asi como copa de la Escritura Poblica de
Transferencia de dicho registro, pard SO refErenEia)_ )% s s s e s e s s s

Que, comesponde a estda  Direccidn  resolver sobre la procedencia o no del recurso

Que, tal como sefala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marcs base de
rechazo “JARDIN DEL ENCUENTRO" registrada en la clase 45, Registro No. 414310 que se encuentra en
trimite de renovacién, comao la marca solicitada *FUTURO CEMENTERIO JARDIN® para la misma clase,
pertenecen al mismo titular FUTURD SA. Asimismo, el apelante adjunta copia de la salicitud de
transferencia de registro, la que a la fecha ya fue asentada. Este hecho, puede ser cormoborado igualmente
en el sistema informatico de !:l. Institucion, donde consta fa marca ant-.-ucdrht-.- 'MREIH‘MNE ATRO”
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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 iAR‘i_"rIH'. CLASE 45, EXPEDIENTE W' 0176572020, A NOMBRE DE FUTURDO
S S TS ST ————

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas. habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la salicitud de registro, esta Direccidn considera que e un signo con caracteristicas
propias, ¥ ¢n vista a que no se incurre en ninguna de las prolubiciones establecidas en el Art. 2 y demis
concordantes de la Ley N* |294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurnda, ——-—--reeeee-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Ar v REVOCAR la Resolucion N* 1607 de 17 de noviembre de 2020 dictada pl:lr F
D“-tcclun dt‘ Mi_rc“ O O O N T 0 00 e i i e i 5508 i s s B

Art 2® ORDEMAR la prosecucidon de tramites de la solicitad de registro de la marca
"FUTURD CEMENTERIO LARDTH" clase 45, Hpﬁ!lrn'rr N* ﬂli'ﬁEﬂﬂiﬂ solicitada a
nombre de FUTURD S A ren

A3 NOTIFIQUESE. rrerrrseress
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA FOR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 108330/2019, SﬂLI[IFADi}FﬂRI'.M'I'LFLS

EZEQUIEL SEIAS. e e
s BAD TR
Asuncion, B WAL U

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de UNION
COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD HiﬁMHh{UHIEm'IER PARAGUAY 5.A.) contra la Resolucion N°
Bl de fecha 19 de ocrubre de 2023, dictada por 1a Direccidn de Asuntos Marcarios Litgosos, y; -« —--ssee-

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de UNIGN

COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY 5.A.) ¢ interpone recurso de
apelaciin contra la Resolucion N* 816 de fecha 19 de octubre de 2023, dictada |.1-nr Ia IJ|1'em.|£:|-| du.- ASUNTGE
M.II"-I:.'IH!_'IH l...“!glmﬂﬁ S s T e b e T T T AT T R T TR T T T R T R TR AT e i P

Que, en fecha 16 de febrero de 2024 fue dictada la prn-ﬂ:La-ncu |.|u:= mru.eduﬁ -E'| r'-E'-Ll.JI:'.'-r.rdr .np-rl:q;nm
InRCerprLestn, - =

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de UNMION COMERCIAL DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.) expresd agravios; dictandose en fecha 01
de julio de 2024 la providencia por la cual se Hene por pres:e-nm:ln el escrito de E-:tpr-e:uu!ln de a-gr.wlm :.r s
corre trastado a la contraparte por todo el termino de ley, - . sasssssnasas

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada ta rebeldia de |a adversa, por no contestar el

traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarsdo decaido el derecho que depﬁ de usar :.-'
se [lamd autos para resolver en fecha 23 de dictembre die 2024 rrerrrmmma s e

CONSIDERANDO:

uie, i Resolucwon recurnida considera ) Que, defermminadas las diferencias existentes entre las
marcas en pugna, fanto en & plano visual, fonético y grifico, sdemas de la cobertura, son para productos v
servicios distintos fa gue hace gue cads una fenga su proma distintioded, quedando totalmente
desvirtuado of nesgo de una eventual confusian directa o indirecta al piibiico consumider. Que, se pueds
notar que fa solicitud de registro o5 un signo registrable v tofalmente distinguible de la marca de fa
opanerte, por fo gue esta direccidn considera gue la presente solicified de registro ho se halla en fas
causales profututnas de registro estipuladas ef articulo 2° de la Ley de marcas N* 1.294/98, y que redine Jos
requisitos de novedad, espectalidad ¥ orginalidad [ ) e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “f. ) LAS MARCAS EN PLIGNA SON
SIMILARES ¥ CONFUNINBLES_ /. En of presente caso, &l momento de realizar ef cotejo marcario del plano
fonético entre las marcas en pugna, quedas demostrada la existenca de notonas simiitudes existentes entre
ambas signos, La Marca Solicitada cuenta can el elemento "LUX" o igual gue fa Marca Base de Oposicidn,
sierdo la pronunciacidn en conjunto de fos elementos la gque determina & principal diferencia entre las
Marcas en pugng of cuanto a @ pronunciacidn en vog aita de las pusmas. A, Precesaimiente, notamasen i
comparacidn realizads, gque ambas marcas son muy similares entre si, como fue obviado .alm-en i
fa Direcoian de Asuntos Marcanos Litigiosos,. /L. La Sefiorm Directora debe tener en208

(




DS CCIGM ra LTy D

.3 PROPIEDAD GOBIERNO nen - PARAGUAL
Lb:;tjﬂ;ﬁcmu PARAGUAY REKU

PﬂﬂLM'_'UM_SEWMMHH‘HEDEFEWWHEMDEWH.DHMM

LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS

E_Eq[m Smlll'rll TEET SR TN NN T NS EEA N NS S S S BB B ek e e 5 it e e 8 B A R SRR R T T B B T B R S

"LUXKIAS, registrada con antenondad por el Oponente, protege los ;J.r'ruq'm fow conlenidos en (o clase 9 Ira-.nr
fa tanto, extste tna clars refacton entre [os prodicbos ¥ ServICos [ )% e e s

Que. corresponde @ esta dEp-E:'LdEW:Ja admirstrativa resclver sobre la Flnﬂﬂh‘ﬂi fa o no del recurso
|r.‘:¢rw=htul-----......_....-_--...-_ PSS W ot s i T PO RO ol el il P T A Y s I e T B A L B LRl

QQue, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultanea v, el resultado gue arroje la visién en conjunto es e
critenio que debe primar a la hora de determinar s existe posibiidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, RLI'ITHFHJI'I-'I.‘]I.' resolver si cabe o no |a posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
lis marcas OB, et e eyt e e s e s s T T T TR v

Que, realizando el cotepo ortografico y fongético entre la soliotud de registro “LUXO Y ETIQUETA"
(Clase 25) ¥ la oponente "LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09), se observa que ambas denominaciones
comparten anicamente las tres letras iniciales "L-L-X7 las cuales constituyen el dnico elemento caincidente
dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el andlisis de
los restantes elementos que integran cads denominacidn, se advierte que ambas difieren claramente en sus
desinencias "0" ¢ 4" 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, circunstencia que permite descartar
razonablemente la existencia de riesgo de confusion o de asocacon indebida en el pablico consumidor, ----

LUXD {marca solicitada), v

LKA (marca oponente)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
|la destintividad 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 &l Lido
izquierdo se ubica un simbolo formado por lineas geométricas entrelazadas ¥ 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 supenor de la etiqueta, una imagen o icono de tijeras de color
negro y por debago la denominaciGn *LUXD" escrita en maytisculas con un tipoe de letra formal, dentro de
un fondo blance. En sintesis. [a marca solicitada contienen elementos de fantasia y al compar
conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disimiles, originales v distintivas u
todos los planos de comparacion, - e e e e e e

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

EZEQUIEL SEIJAS, - rsmramemsmssmeems st s s o ns e s s e st s e oS eSS e E S e AR TR S AR R e -

(ue, desechando el andlisis fonético-gramatical, al realizar el cotepo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que [a marca oponente *LUXIA Y ETHQUETA® Registro N*510047, cuya
proteccidn abarca los productos de la glage 08 *._Arox o manturas para fentes ¥ anteojos, anteopos, fentes
de todo tipo. lentes de contactn. estuches para lenfes v anteojos, fodo opo de accesomos para lentes v
anteajos nclwdos en esta clase..” En cambio, la marca sohicitada "LUNO Y ETIQUETA” busca |a proteccidn
de los siguientes servicios de la clase 35 . Servicios de comercializacidn de prendas de vestir, calzada, v
sombrerenia...”. De la comparacién de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente
"LUXIA Y ETIQUETA" ¥ la marca sohcitada "LUXO Y ETIQUETA" s encuentran solicitadas en diferentes
clases del nomenclador internacional. Asimismao, la naturaleza de sus productos ¥ servicios no poseen umna
conexion competitiva comercial directa y apuntan @ un pablico consumidor distinto. En consecuencia, esta
dependencia administrativi concuerda con la decision findl @ la que ha armibado el A-quo, én la que ha
declarado improcedente a la oposicion planteada en QUins. «sece e b s

A dicho respecto, es conveniente recordar que o sistema seguido por nuestro sistema marcario ey el
conocide como uniclase. en virtud del Are 7* de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacidn de una
sala solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De elio deriva uno de los principios marcaros fundamentakes, el
de especialidad, ¢l 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
Fmﬁ:a entre Iu 1 TE | LT R e L e T T T T PR T T PR e PR TP e P PP P P T PSP P T

Quie, adicionalmente, esta Direccidn considera oportuno traer 4 colacisn los argumentas doctrinarios
del Prof, Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de uiifizar el dnico sgno que compone una marce, para uiliizario
Bl CONUND con oiros elementos, en ofrd mMarca nNo necesgriamente implica gue esas marcas sean
canfundilles”, Por ende, vemas que el hecho de compartir un elemento. no es elemento suficiente para
inclinar la halanza a favor del rechazo, mas aon teniendo en cuenta los dembs elementos analizados en

tﬂnjuntu.e-ﬂ Ia FH'FEE'F“.E mEﬂ]uEiﬁn. B R 0 B O D R R

Jue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas. habiéndose realizado el examen
de registrabihdad de la solicitud de registro, esta Direcoon General considera que es un signo con
wr::r-:fra.tl-r:s propias, ¥ que no existe nesgo de confusion ya que, .thﬂII-bdﬂ ef conjunto, no existe

confirmar Ia resodiac 3 recuiThda, —— e s e e e e b e

Ve lver Herrern, Andnfa “Canfimide o darces” Editonad La Ley, Asancifin 1701
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCHON N* 816 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LUXO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 108330/2019, SOLICITADO POR MATIAS

BB U E L B A e e e e AR SRR SRR RS A
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1# CONFIRMAR la Resolucidn M* 8ie de fecha 19 de octubre de 2023 dictada Fr:;ir la
Direccion de Asuntos Marcarios LiRIosos. — oo

Art. 28 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de regisiro de ta marca "LUXD
¥ ETIQUETA", Cluse 35, Expediente N 108330/201%; Solicitada pombre de II.MTLH.E

Art.3®  NOTIFIQUESE por Coauli - -ceremesesmecerear--oin
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POR LA CUAL 5E 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 "LUX0O Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 108328/2019, SOLICITADC POR MATIAS

e L B ——— -
Asuncibn, | 6 WAR 126

VISTO: El recurse de apelacidn interpuesto por el representante convencional de UNION

COMERCIAL DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY 5.4 contra la Hmlurlﬁn N
817 de fecha 19 de ocrubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, v; - cranas

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.) einterpone recurso de
apelacion contra la Resolucion N® 817 de fecha 19 de m.'rufhre- rje mﬂ- dictada por la Direccidn de Asuntos
Marcarios LItEIogs, — e naanes e g e

Que, en fecha 16 de febrern de 2024 fue dictada |.| prquenr.n L|l1E concedid e recurso de a]:u:lannn
INTETPLERT, ---- e remrra e Attt s

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (UNICOMER PARAGUAY 5.A.) expresd agravios; dictandose en fecha 0
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 trmino de by, s s

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el
trasiado de |a expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho r.|||¢- d:-|.|'.| de usar y
se [lami autos para resolver en fecha 23 de diciembre de 2024 rerermscasinninen sabamnanae

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluckdn recurnda considera %} Que, deferminadas las diferencias existentes entre las
marcas en pgna, tanto en of plano visual, fonético ¥ grafico. ademis de la cobertura, son para productos v
Servicnss aistintos fa gue hace gue cadh una fenge s propia distinbividad, quedando fotalmente
desvirtuado e nesgo de una eventual confusidn directa o indirecta al puiblico consumidor, Que. se puede
nofar que fa soficitud de registro o5 un signo registrable v totalmente distnguible de fs marca e fa
oponente, por lo que esta direcoidn considera gue fa presente solicitud de registro no se halla en las
catsales profibitivas de registro estipuladas el articulo 2° de s Ley de mareas N* r_.fsr!.-"s-ls, ¥ r;.ur* petirne Jois
regusitos de rovedad, especialidad vy ongiralidad. ()%

e, se agravia e apelante, y entre otros argumentos expresa: ") LAS MARCAS EN PUGNA SON
SIMILARES ¥ CONFUNINBLES /(. En of presente casa, al momento de realizar el cotejo marcanio del plano
fonético entre las marcas en pugna. queda demostrada fa existencia de notorias similitudes existentes entre
amixas signos. La Marca Solicitada cuenta con o efernento “LUN™ al igual que la Marca Base de Oposicidn,
siende fa pronunciacidn en comjunto de las elementas la que determing al principal diferencia entre las
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA FOR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LUXD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS

BEBQUIEL BETIAS o ovcsasnsssnnssssosnsnsansesssn sttt sasssnsotetos s bammmt st 4o bbb o et o by s

LUXIAY registrada con antenondad por el Oponente. prorege los productos corteridos en f clase 9 por
lo tanto, existe una clara relaciin entre Jos productos ¥ Servichs )% -t s

Que, mrrﬁpnnde a esta d-l!pendentla administrativa resolver sobre la w::-u:tderu:m o no del recurso
Inturp-uﬂm S S N O R [T PR N o e i e e e 8 e e amam m————

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin arificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultanea ¥, el resuttado gue arroje la visidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o na la posibilidad de confusidn entre la solicitud de registro v
ik MMEATCAE DJIOTIETIEES, e r w2 PR TR ST TR R SRR R R

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre fa solicimed de registro "LUXO Y ETIQUETA"
(Clase 25) y la oponente "LUXIA Y ETIQUETA" (Clase 09), s¢ observa que ambas denominaciones
comparten Unicamente Jas tres letras iniciales “L-U-X7 las cuales constituyen el anico elemento coincidente
dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al continuar con el andlisis de
Ios restantes elementos que integran cada denominacion, se advierte que ambas difieren claramente en sus
desinencias 0" e 47 lo gue introduce una diferencia relevante en su estructura, En consecusncia, al
apreciarse los signos en su conjunto, se concluye que lis marcas en pugna proyectan impresiones
fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferencindas, circunstancia que permite descartar
razonablemente la existencia de riesgo de confusion o de asociacidn indebida en el pablico consumidor .-

LUKD imarca solkcitadal, ¥

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 & la solicitud, En este caso, vemos que la marca
DpOnEntE cuenta con una etiqueta compuesta de dos elementos principales de color negro, por el lado
reguierdo se ubica un simbolo formado por lineas geométricas entrelazadas y a la derecha la palabra
"LUXIA® escrita con tipogratia informal de rrazos redondeados, todo esto dentro de un fondo blanco, Por su
parte, la marca solicitada posee en la pane supenor de la etiqueta, una imagen o icono de tjeras de color
negro v por debajo la denominacion “LUXO" escrita en mayascilas con un tipo de letra formal, dentro de
un fondo blanco. En sintesis, [ marca solicitada contienen elementos de fantasia y al compararfase

l‘DdDEFDEphI‘Ide EDI‘I‘I;:IEIEEi:'.'II'I..-" L B L 0 8 i i 58 o s i i

marca solicitada m:n'.-ahngc'. -

LUXO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION M2 817 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCHON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LUXO Y ETIGUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 108328/2019, SOLICITADO POR MATIAS

EZEQUIEL SEIAS,~veveresrersreresssesassimanmtssssossmnssmessntans ssssnsas S P A s ot e a0

Que, desechando e andlisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de aitos, vemos que [a marca oponente *LUXIA Y ETIQUETA® Registro N*S10147, cuya
proteccidn abarca los productos e la clase 09: *..Arms o maontiras para lentes y antecjos, anteojos, lentes
de todo tipo, lentes de contacto, estuches para lentes y anteojos, tode Hpo de accesorios para lentes ¥
anfeajos incliidos én esta clase..”, En cambio, fa marca solicitada "LUND Y ETIGUETA" busca la proteccitn
de los siguientes productos de la clage 25: *. Prendas de vestir, calzado y sombrereria..”. De |la comparacién
de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente “LUXIA Y ETIQUETA" v la marca
solicitada “LUXD ¥ ETIQUETA® se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador
mternacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos no poseen una conexién competitiva comercial
directa y apuntan a un pdblico consumidor distinto. En consecuencia, esta dependencia administrativa
concuerda con la decisidn final a la ql.H: ha arnbado el A-quo. en la I:|||.iE' ha declarado mp-ru-ced&nte ala
OPOSICION Planteada on @UToE. «o e e e e

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sisterna seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7 de |a Ley de Marcas. €l cual supone la presentacidn de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el regisiro, ramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ella deriva una de los principlos marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye li esencia misma de la marca pues, esta sdlo adjudica proteceian 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
F,;_ffﬁ.;:. erlre |2y masrmas, - eeeree o o T T T N 0 0 20 B B B B 8 e 8 ke 8 i e b e

Quie, adicionalmente, esta Direccidn considers opormuns traer d colacion los argumentos doctrinarios
del Prof, Dr. Andrés Sinche: Herrero, quien en su libro *Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigues “El mero hecho de utilizar el dnico signo gue compone ua marca, para utilizarlo
en comunto con ofros efementos, en ofta marca, O NeCesAriameénts IMPicd quUe 8IS marcas gean
confiindibles™, Por ende, vemod que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mis ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conpunto en la presente R et P | 0 T R B S A R

Que. en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
dit registrabalidad de la solictud de registro, esta Direcodn General considera que es_ un-—sig

caracteristicas propias, y que no existe resgo de confusion ya que, analizadas en cofpinto, no jdste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme & lo anteriormente g :
confirmar [ resolucin peeurmidi, - e e e

Ugincher Herreo Andnés. “Uonflde de Marces” Editonad La Lev. Assncidin 3013,
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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* 108328/2019, SOLICITADD POR MATIAS

EZEQUIEL SEIJAS.---

R e e e e R

POR TANTO,

LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 12

Art, 2¢

AL 38

RESUELYE

COMFIRMAR |3 Resoluckin M2 817 de fecha 19 de octubre de 2023 dictada prl:lr la
Dwreccion de Asuntos Marcarnos Litigiosas, -—--—-—e-vreeee -— —-

DISPOMNER la prosecucian de tramites de la solicitud de registro de la marca "LUX0O
¥ ETIQUETA", Clase 25, Expm:l:r:nh M m:ma.rzm? inlj.nt.i ombre de MATIAS

NOTIFIQUESE par Cisdula, e mreemrmson e oot
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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, EHPEDIE]TI‘EH‘T!HHHD’I? S-DLICITA.EHJ
POR WOLVERINE OUTDOORS., INC. - srerrrsrramsrarsrrrss s s ssr s s s s s s sm s s rpam s am s s s s prmsr prmm s wr s s e

Asunciomn, B ORALN 006

VISTO: el Recurso de Reconsideracién y Apelacidn en Subsidio interpuesto por el representante
convencional de WOLVERINE OUTDOORS.,, INC., contra las Resoluciones N 280 de fecha 05 de febrero de
2020 v N° 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Direccidin de Marcas, y;.-

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de WOLVERINE
OUTDOORS., INC., & interpone Reconsideracidn v Apelacion en Subsidio en contra de las Resoluciones M
280 de fecha 05 de febrero de 2020 v N* 1399 de fecha 26 de agosto de 2021, dictadas por la Direcadn de

Jue, en fecha 30 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedia el recurso de #pé'li-l:mn
B LD, e e o

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de WOLVERINE OUTDOORS.,
INC., expresd agravios. Esta Direccidn General tiene por presentada |a expresion de agravios ¥ llama autos
para resolver en fecha 20 de dicembre de 2001 rrreres e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn N* 280 de fecha 05 de febrero de 2020, considera que: ) Que
habiéndose realizado lp bisqueds de antecedentes de fa cifada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de Lr marca "CHACCY, registrada con & niimera 408993 en fecha 24 de Diciembre de 2004 a favor
de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA, Comentario; Que  aminas
denominaciones son cast idinticas, muy semefantes, no podekn fener coexistencia pacifice, en wa misma
clase, sin crear nesgo de confusidn entre fos consurmidores. - pﬂrquue de conformidad al articulo 62 de a
Ley I2#4/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (.. )% T sy e

Que, la Resoluciin N* 1399 de fecha 26 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto paor |a resolucion
C ] i D B TR e e e b e e b e -

(Jue, enire otros argumentos, se agravia la apelante ¥ mamifiesta: . ) Que, primeramente, afirnamos
sin temor @ equivecarnos que [ solicingd de regisirn oe mi representada redne o requisite primordial
establecido en nuestra legislacidon marcarma pama ser merecedors del perfinente registro. En tales
circunstancias, al realizar un coteyo debemos fener siempre en cuenta gue debe realizarse desde una visidn
de conjunio como es regla general en derecho marcano, sin artificiales desmembraciones, en forma
sucesiva y no simultdnea procurandoe advertir st la peroepeidn de ung de las marcas puede ser asociada con
la otra y de esta manera, & juzgadar, colocandose en la posicidn de fos eventuales consumidores deberd
determinar si las marcas pusden o no ser confundidas en of mercado. A primera vista podemos resaitar fas
diferencias fonéticas v visuales existentes entre ambags marcas. A esto debe surmarse qgue la marca de mi
mandante &5 una marca formads por la palabra CHACO, muentras gue fa marca registrada pres

Tqsalgs CHETH

Drzanin b lllqu i Magwial b
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POR LA CUAL S5E CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES WY 280 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 ¥ N* 1399
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEMMENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHACO", E].ME 14. EXPEDIENTE N* 33073/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTIROORS., INC, s esassnss smsnsns sssisbinibm sims s e rmst e s s b s b e S b b

corswmdor../. En cuanto @ la cobertura de Jos prodictos ofrecedos, ef regrsiro base se encuentra
limitade../..Subrayamos este hecho pues, os obweo que fa marca base de rechazo elaboga productos a base
de metales preciosos y joyerfa, y mi mandante solicita e registro de una marca que pretende ciabeir fodos
Jos productos de i clase 4, gue o necesagamente deben o estin realizados en metal jpreciose o pledras
preciosas. /.. Debe destacirse que Ia marca solicitada por i representada, ya ha sido regtstracla en of
extenor baj la misma denominacion que la solicitads en nuestro pals, Efectivamente, al pretender
presentar la soliciiud de regisiro en of Paraguay, mi mandante s.-.mpfeme.nrr et hurmudu exterder un
derecho ya adguindo en el extraniens, 3 NUeSIrG Pais [ ) - s s e

Que, corresponde a esta instancia admihistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
II'I[EIT.HJI:!EIE S e e e e e e e e e S TR N R RN N N S b S e e e e o e e i S Rl e e

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98. las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios Sin embargo, se encuentran reguladas en la propla legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran |:|1n:| FI:I'!EE.UI‘!!.H’ otras derechos o intereses. tan vilidos como el
derecho a constituir UNG MATCE. e s e e e s e

Quie, en primer término, ms marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones. de forma sucesiva y no simultines v, ¢l resultado que arroje la vision en conjunto es
criterio que debe primar a la hora de determinar s existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca SCHACO® Clase 14 y la marca base de rechazo “CHACO Y
ETIQUETA® Clase 14. En ese sentido, realizando el contraste ortogrifico v fondtico entre las marcas
mencionaidas, se tvidencia que |a marca solicitante reproduce en el mismo orden las cinco letras del Gnico
vocablo que posee en su denominacion ks marca rﬁpm En el 5|.gu.1ente mtqu 5 F"'"'i"-' corroborar [a
simulitud grafici y fonética entre las marcas mencionadas; - e e

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

Que, desechando el andlisis fonébco-gramatical, vemos gque la marca base de rechazo *CHACO Y
ETIQUETA® posee el registro N"408993 y su renavacitn Regisiro N 605168 para los siguientes productos de
la clase 14 del nomenclador intermacional: " comprendidndose entre eflos metales preciosos v sus
aleaciones y olyetos de estos materiales o chapeados (excepto cuchillerda, tenedores y cucharas), joveria,
pedras preciosas, reloferla ¥ otros instrumentos cronométnicss.,”. Por su parte, la marca en trimite de
registro *CHACO"® pretende obtener la cobertura de todos los productas comprendidos en la glage 14. De la
comparaciin entre ambas solicimudes se desprende que existe una clara coincidencis en el dmbito 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 Jos productos
de dicha clase. Por consiguiente, el registro de la marca solicitada, implicaria superponer Alrectiina
marcana sobre productos ya protegidos por un registro anterior. Esta coincidencia refuiegia el riesgo'yle
confusion en ¢ consumidor v afecta directamente la distintividad de la marca solicitada -4
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FOR LA CUAL 5E 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® 33073/201%, SOLICITADO
PO W L E R INE U T RS, . TN ottt A B 28 B 8 A8 A e

Que, ésta Direccidn estima que, ademas del Art. 67 de la Ley N [294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc ) de |a Ley 1294/98, of cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o serviclos, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacidn con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario o
determinante es proteger a quien tene uso exclusivo de la marca contra terceros v que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusidn al inducir a confusién o asociacidn a la marca registrada de manera tal

que ¢l consumidor pueda creer que Hienen un origen comin, resulta mviable la coexistencia pacifica entre
I L BT S, = == o e e e o e o e e e e e e e e e o m e o e -

Cue, ahondando adn mas en ¢l analisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idémbicas o similares o otras anfenores, diciendo: “La esencia de wng marca esid on of
poder de excluir & otros en el uso de marcas confindibles. Nada mis confundible que tina marca idéntica,
La prohibwcidn del inc. a) mge. en principio. cuando ambas marcas van # distinguir fos mismos productos o
servicios. Digo en prncipin Irh::|r|||'|u||_" exta, que es la regl fundamental o hisica r._|lr:t- impricle exta clage de
COBXIEROMMCIRE, [ B [ L s e s s n o e 8 0 0 0, L B B BB S B 0 B S SR S B4 L B 18

Que, entre los fundamentos esprimidos por el apelante, encontramos gue recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas analizadas podrian coexistir pacificamente en el mercado atendiendno
a que poseen suficientes clementos diferenciadores, sin embargo. tras el cotejo ¥ andlisis en conjunto
realizado sin artificizles desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea. vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre |as marcas analizadas.
En conclusian, esta dependencia admimistrativa considera que b salicitud de pegistro de la marca "CHACO"
no podri coexistir con la marca antecedente “CHACO®, con la cual presenta mis semejanzas que

d|femn:|a: B T N R N R R R = o R o e o A o e e

Cue, en hase a las consideraciones de hecho y de derecho amba expuestas. atendiendo al cardcter
eminentemente cautelar y tuitvo del derecho marcano, conforme a lo dispuesto en el Articulo 29 inciso F)
v el articulo &Y de la Ley N* 1294/98 de Marcas es critenio de esta dependencia administrativa que
commesponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
R o e e P e o i T T e e S e L i S t

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

Art, 18 CONFIRMAR fas Resoluciomes NP 280 de fecha 05 de febrero de 2020 :.- M 399 de
fecha 26 de agosto de 2021 dictadas por la Direccidn de Marcas. - smarana

Art, 20 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de La marc 'EHJl.Eﬂ" Clase 14,
Expediente N* 3307372009, solicitada a nombre de WOLVER : :

ATL32  NOTIFIQUESE .-r--rrowmeseecormmrrams s By g

“DERFCHO NE MARCAS™ ~ Jarge Otamend, 9 B Cana, Aseledo Pemoe 10T 3 2
Driawvieds Gent e
e i e
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POR LA CUAL 5E CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 179 DE FECHA 05 DE FEBREROD DE 2020 Y N® 1409
DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACO", CLASE 18, EXPEDIENTE N* 33072/2019, SOLICITADO
POR WOLVERINE OUTDOORS,, INC.asossess st e eeereem st
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VISTO: el Recurso de Reconsideractdn y Apelacion en Subsidio interpuesto por el representante
comancional de WOLVERINE OUTDOORS.. INC.,, contra las Resoluciones N 279 de fiecha 05 de febrero de
2020 ¥ N® 1409 de fecha 30 de agosto de 2021, dictadas por |a Direccidn de Marcas, yi.-—--«--=---rmmemmmeaee -

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2020 ¢ presenta el representante convencional de WOLVERINE
OUTDOORS., INC,, e interpone Reconsideracidn v Apetacian en Subsidio en contra de las Resaluciones MY
21 de F:'t.l'l.h 05 de i’rh:'-.-ru de 2020 ¥ N* 1409 de fecha 30 de EE-I:IEI:u de 2021, dictadas pnr la Direccitn de
LT Ty i LR T ———"— AR ddricailizoit ST PR Py U Py el me e ey ETETTEEATEREESAEG NN AR EEEE

Que, en fecha 30 de dg-ustu de 2071 fue dictada la pmwdmna que concedid el recurso de ipel.'u.u'm
L T T e i e

Que, en fecha 15 de diciembre de 2021, el representante convencional de WOLVERINE OUTDOORS.,
INC., expresd agravios. Esta Direccidn General tiene pu-r pn-tent.;da la expresitn de ;Ruwm. ¥ llama autos
para resolver en fecha 20 de diciembre de 2021.-- e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N 279 de fecha 05 de febrern de 2020, considera ques Y..) Que habiéndose
realizado fa bisqueda de antecedentes de l citada marca, se ha constatiado fa existencia en dicha clase de la
marca "CC CHACO CUERO”, registrada con of niimero 455010 en fecha 5 de Febrero de 2018 & favar de
CHACO CUERD 5.4, Comentana: Que ambas denomindciones son casl jdénticas, muy semejanies, no
;mdr.‘in tener coexistencia pan:'.f.l"ra BN na misma clase, sin crear resgn e confistan entre los
consumidores. - p-m" Jea :,'rur el mnﬁn-.rmriad al articulp 62 de fa Etjl-" I.?F'JI.I'?.! de Marcas, no ha .I'r.igal.r a o
solicitacto ()" cemenmnes crmmmm s -

Que, la Resolucidn N* 1409 de fecha 30 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolucidn
ks P o s L i T L e I RO

(e, entre otros argumentos, se agravia o apelante ¥y mamifiesta: 7. ) Que, primeramente, afirmamos
sin temor @ equivocarnos gue [z saficited de regisiro de mi representada redine of reguisito primardial
esfablecido en nuestra Iegisiacidn marcarfa para ser merecedors del pertinente registro. En tales
circunstancias, al realizar um cotejo debemos tener siempee en coenta gue debe realizarse desde una visidn
de confunto como es regla general en derecho marcano, sin artificiales desmembraciones, en forma
sucesiva § no simuitinea procurando advertir st [ percepeidn de una de las marcas puede ser asociada con
Iz otra y de esta manera, el juzrgedar, colocdindose en la posicicn de fos eventuaies consumidores debers
determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en of mercada. A primera vista podemos resaltar las
diferencias fondticas y visuales existentes entre ambas marcas, especialmente en e prefijo "CC™ gue s
encuenira presente en l marca registrada, sumada al vocablo "CUERO”. A esfo debe sum . ’
de mi mandante es una marca formada dricamente por fa palabrs CHACO, mmﬂm;ﬁwm

1 irecinra hende ol Intering
Dbt prigw Genemil & it ol B pyii?
Dimioar Ngmpa dy Perefad B gy
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N2 279 DE FECHA 05 DE FERRERO 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, EE]’EIZIEEH‘]‘EH‘T!HTIEDH Et}ul:rrhm
POR WOLVERINE Ol TINHIIRE., WM. - emem ettt i s e e § ot R i e s

contiene dos ideas, CHACD y CUERQ. y su unidn es fo que crea Iz marca, fo que hace que s mismas
suenen v vean diferentes. Es por esto gue o hacer of andliss del conjunto, las diferencias son mds que
evidentes ¢ indiscutibles ../ En cuanto a [ cobertura de fos productes offecidos, e registro base se
encientrs lmitado./.Subrayamos este hecho pues, es abwvio gue s marca base de rechazo elabora
productas a base de cuero y mi mandante solicita ef registro de una marca que pretende cubnir todos los
productos de 2 clase 18, que no necesanamente deben o estin fabricados en cuero _J/. Debe destacarse
gue fa marca solicitada por mi representada, ya ha sido registrada en el exterior bapo o misma
denominacién que [a salicitada en nuestro pals Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de
registro en ef Paraguay, mi mandante s.lmp.l't-mmrr estd buscando extender umn de:'ﬁ.hu:: J-'.l' adguirido en el
EXTTAIGEND. & RUESITD DAlS [ ) et i b b e e e s ek B R

Que, cormesponde a esta instanca admimnstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ImEIP‘JEEm. ---------------------------------------------------------------------- TETETETY FETTEET TEN AR AN NN AN RSl sl bR d A S A

(e, tal como lo expresa el Art. | de fa Ley N° 1294795, lis marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en |a propia legislacion marcaria, clertas
restricciones para el registro de una marca: es decir. dichas limitaciones a |z hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses. tan vilidos como el
derecho @ COMSTTUIT LNE MEICE « st e et e e e s s e s e s

Que, en primer términeg, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin armificiates
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultudo que arroje la vision en conjunto s ol
criterio qué debwe primar & la hors de determinar st existe posibilidad de confusién entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde & esta instancia administrativa resolver si cabe o no la pasibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *CHACO® Clase I8 y |a marca base de rechazo “CC CHACO CUERD
Y ETIQUETA" Clase 18, cuya solicitud de registro incluye la aclaracion: *.No se reivindica la palabra
Ciero..” En tal sentido, al efectuar el contraste ortoprifico y fonético entre los signos amalizados, se
advierte que [a marca solicitante reproduce Integramente, y en el mismo orden, las cinco letras gue
conforman el vocablo predominante "CHACO”, elemento distintivo central dentro de la denominacion de
la marca registrada. Esta coincidencia genera una marcada proximidad grifica y fonética entre ambos
signos, dado que el término compartido constituye el componente de mayor feers identificatoria en fa
percepcidn del consumidor. En el !l:g;‘LIJl.-rtTE -.‘LIII:JEJ s [.ll.l.l:'dl. corroborar la similitud gﬂil"c: y fnnm:::: entre
|=5 Marcas mt'llfjﬂﬂidﬂﬁ srrrrrsaTesTanTE mas B B b merrErTErTrnE TEREEETEaE

CHACO (sodicitada), ¥
CCCHACO CUERD fmuirca bage ofe recfuisa)

Crue, desechando el andlisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo *CC CHACO Y
ETIQUETA" posee ef registro N°455010 para los siguientes productos de la clage 18 del nomenclador
nternaciomal: “. Cuerp ¢ imitaciones de cuero, pieles de animales, badles y maletas, productos elaborados
ert cuero., Por su parte, Ia marea en trimite de registro *CHACO" pretende obtener la cobertur,deTod
los productos comprendidos en la clage 18 De ia comparacidn entre ambas solicitudes se desgrende que
existe una clara concidencia en ¢l ambito de proteccién, puesto que la marca antecedente yi S8

ll-l FEn
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 279 DE FECHA 05 DE FEBREROQ DE 2020 Y N* 1409
DE FECHA 10 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® 13072/201%, SOLICITADO
Fﬂﬂmm |H|: ................................................................

registrada para productos comprendicos dentro de la misma clase. mientras que |a solicitud en trimire
pretende abarcar [a totalidad de los productos de dicha clase. Por consigulente, el registro de la marca
solicitada, implicaria superponer la cobertura marcaria sobre productos ya protegidos por un registro
anterior. Esta coincidencia refuerza el nesgo de confusion en el consumidor y afecta directamente la
distintividad de la marca solicitada. o

Que, ésta Direccion estima que, ademds del Art, 6% de |a Ley N* 129498 menciopade por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, ef 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 confusiin o de asociacion con esa marca,
aihmacion que acontece en ¢l caso de autos. ¥ teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a guien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros v que en el caso de autos
claramente hay nesgo de confusion al inducir a confusidn o asociacidn a la marca registrada de manera tal

que el congumidor pueda creer que tienen un argen comdan, resulta mviable la coexistencia pacifica entre
Iaﬁ. mlim ------------------------------------------------------------------------------------------------ rEEE T T TR

Que, ahondando adn mis en el andlisis, el Dr, Jorge Ctamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca estd en ef
proder e exclur a otros en of uso de marcas confindibles, Nada més confundible que una marca fdéntica,
La prohibicidn del inc. a) rige, an principio, cuando ambas marcas van @ distinguir los mismas productos o
servicios. igo en principlo porgue £sia, r.]ILrE es fa reg.la furdamental o h.;li-.lr.'l glre rmp.tde- et clise oe
COBKTETANCIas, B &8 [8 BReE™ e s e - i e o B i Aok

Que, entre fos fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramas que recurre a afirmaciones
dogmditicas al sostener que [as marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
@ que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizade sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la visidn en conjunio demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas analizadas.
En conclusidn, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marea "CHACO"
ne podrd coexistir con la marca antecedente “CC CHACQ CUERO *, con la cual ]:rrenenta M5 semejanzas
q-uﬂ dl‘.'F‘E'f'I!‘I"IE'lJ! R B L T e e S R — - T -

Qe en base a laz consideraciones de hecho v de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y titivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 22 inciso f)

y el Articulo 62 de la Ley N® 129%4/98 de Marcas, es cniterio de esta dependencia admi
Lmu-s.pund:- confirmar fa Resolucién apelada por ser insosternble una coexistencia |:|

[l'-I'DII'iI':E. 15 Feridd ledmwis
Beiri R b ik Bovkenmii

! "DERECHID DE MARCAS" - [orge Dtamenide 7 Gil. CABA Alveledo Pers, W7



DR CLalih RO R BT

43 PROPIEDAD GOBIERNO pa |mlum Al
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

o mm»ﬂ_n_ﬂ 2

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 179 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 Y N* 1409
DE FECHA 30 DE AGDSTO 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
PO WOLVERINE G T DR, T~ s o i g e o i o S 2 3 i s e e o e

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

Art. 18 CONFIRMAR lis Resoluciones N 279 de fiecha 05 de febrero de 2020 y N° 1409 de
fecha 30 de agosto de 2021 dictadas por la Direccidn de Marcas, ------——-----ereeemreae

Art. 22 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca ‘l:':l-IA.CD' Clase 15,
Expediente N* 330722019, solicitada a nombre. de WOLVERINE 5

Art. 18 Hﬂ'ITfQUESE- ..... B e B B B B L R S B S aa e

lriegecllnGirsenl o Fofferidar fed
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 20124, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUsA
¥ ETIQUETA", CLASE 05. EXPEDIENTE N® 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV -scommemnamcianees

asancion, | b ML LD

VISTO: ol recurso de apelacidn interpuesto por «l representante convencional Atfas Invest BV,
contra |a Resolucidn K 959 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha |7 de nctubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest BV, ¢
interpone Recurso de Apelnl:'u':nn en contra de la Resoluciim 8?9359 de fecha 13 de;u]m de 2024, dictads pur'
la Direcclbn de Marcag. - i s e e

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la iIZIH.'I-'I-'I'-dI:FIl.TIi que concedid el recurso de apelacidn
mtﬁpmtu_ R L T e R L L LT P T P Y P Y e i i e i e e i e e

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest BV, expresd

agravios. Esta Direccion tiene pﬁr presentada la expresian de :g,rrwmq.} ltama autas para resalver en fecha
(P dr d|Embm |:I|'_- 24, - T L B T 8 0 8 S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera gue: Y.} Que habidndose realizado of examen de
registrabilidad de fa citada marca, ésta fefatura considera que fa misma incurre en las prohibiciones de fa
Ley 1294/98 de Marcas, que dispane gue no pusden constituir marcas: La marca se encuenira incursa en la
sigurente prohibicion: Art. 2 fnc. e ). los gue consistan enferamente en un signo gue sea of nombre
gendrico o designacion del producto o servicio de gue se trate, o gue pueda servie en o comercio parm
calificar o describir alguna caracterfstica def producto o senacio., La denominacidn se considera descriptivi

¥ sin distintrvicad algunae con refacidn a los productes gue desea proteger, En consecuencia no ha jugara lo
L e e s S f e e

Que. entre otros argumentos. se agravia el apelante y manifiesta: 7.0 la denomimacidn “BioTechLSA "
NO designia algiin prodducto que protege, podria considerarse en ef peor de los casos evocativa, pero
claramente consififuye una expresion de fantasia para fa clase 5, de minguna marera gendrica o gue designe
& producto del gue se trate. como equivocadamente lo afinrma la Direccidn de Marcas. Basta con hacer un
simple andlisis de la denominacion para entender que desde rmngin punto de vista se desigitu en Ja misma,
algtin producto protegido en la clase 5. Denominaciones genéricas para la clase § serfan, MEINCAMENTOIS,
PASTILLAS, PANALES, SUPLEMENTOS.../. Entonces, nos preguntamos, en fa deseripeion de productos
donde se encuentra fa palibra BiaTechUSAPPE claramente no estd, por ende, no se puede decir gue la
marca constituye ef nombre genénoo, ampoco describe alguna caracteristica def producto, fos cuales son
precepios Necesarios pard gue [ marca sea considennta gendnica o descriptiva, en ese sentido, 51 L marca
na s g-r:nﬁ'l‘ci. i dﬁcn'h-:' nrrrgl.'rn I|:1l.|'-::l-|:|'4.|r:!l:.i nﬂm-l:'rrr.l'ﬂcrr enfonces cunn'drﬁmus, conforme a2 la

v distribindores o -uu,r.l.l'emenrr.w dierdticos, alimentos funcionales ¥ ropa deportive de §
actualmente en 103 paises v se mantiene al dia de los cambios normativos en 103 paises.

¥ r;||||d:||JI|H
& ppidnd eulaiten



EAECEIOM MACIDMAL BE

& ¥ PROPIEDAD & 3 GOBIERNG nry PARAGUAI
IT"ETEI;EETLFAL PARAGUAY ' REKU

resoionif) 10 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
nmﬁmmmﬂmmmmummmnaummﬂﬂmm
¥ ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV -secmmsamnnacas

cLenita con mids de 100 marcas registradas en todo el mundo, les nomibres de varos prodincros conocidos i
DI B R L oo

Que, corresponde a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
.nlEI-P“r_‘t“_.-_-----------.---..._.--.---.--.-...-----------------------------.-.--.-.-....u......---.--..--.-.-......-.-_-------...

Que, tal como o expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98. las marcas son signos que sirven para disnmguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcana, oertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de conssderar la viabilidacd
dhel registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho @ CONEMUIT WNE MEFCE. <« tss st e e e e s e

Que, a los efectos de determinar s la sobicitud de registro de marca “BloTechUSA Y ETIQUETA®
resulta genérica o descriptiva para los producios que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denominacidén constituye I designacidn usual de los w quie salicita o se refiere o caracteristicas

propias de los productos que se desea amparar, - o T b e b A e P

CQue, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la glase 05
del nomenclador internacional, bajo la siguente descripoidn: “Suyslementos aiebdicos pars Persones ¥ animses:
sigermentoy dietéticos munerales suplementos dieféhicos eneimdticon estuches de medoimentos, portitiles. rellenos
sipemaiios divtdtioos proteicos; suplemsilos aturmestiows; suplementos dieféficos. suplementos alimenfcos, adifivor
nurncanzies y prepesdas yitaminieos destimados al condumo Aumane splementos dietéticos suplementos Aimenticios
siifiemeiitos  Aulncionales gue contengan  profeinas; suplementos  dretéticas, suplemenios alimendions, suplementog
alfmrenticios que covrbenigan creatina; supleawritos deetéicos, suplementos alimentoos suplementos alimenficios que
cofleigan canmiliig complemenios dietdlicos, complermenios alinenbicks, congremendos alimenticioy. gue contengan
vitammas, complemenos detéioos, complementos alimenticios. complementos alenenticis que condengan minerales
e diefficos. coumpremiendos alimenfiicios, oompleanerios alfien ooy gue confengan coudroifing oomplemen o
dierénicus, comnplemerntos alimenticiog complemenios aliimenticios que confengan glaosasming Compilemenios dursenicios,
coumiearrendoy  alimenpons,  omplermemtos albrendicks Que condengan  sonesicidor,  complementos aimennicios
crumpemenios simentcing. complemenios afimenticios destinadns 3 depormisias; coupiemenios simenticns. complementos
alimenticros, commyeemenios alitrericios para fa replacsin del peso, en polve, en clpsulas o en tbleras; complemenitos
alimenncios, comymeTRINGs alimenticis, complemenios dieteticos pars of control ded peso corporal en forme de polva,
capsulay ¥ pastilfas; complementos alimenticios. camplementos alimenticios. complementos distéticos e forma de polvo,
cdpsiplay o petillas para awmentar fomesa misculas complemenios atamiricos y minerales; wWranmimas ¥ peparados
vitamincos: complementas aimennoos manerales ara e AU COEaneYitos aliefiticis, coimplementos alumenios,
coMplemeniion aireilicios gue canleingan pwoteinas, de uso no medics; complementos alimenticios, camplerentos
ahmentcios complemenios Alimenmioos que Conrengan creating, de uso e msdico; complementos deefénioes, complementog
ahimenticios,  compiementos  alimenbcios que  confengan  carmeting, de ise oo médico;  complementos  dieteticos
COMPITEIEGG Al canplementon alimenlicios que contenga vitamina, de uso e medico; complementos derdices,
complementos . slimenbicios, complementos simenticios que contengan maerales, de uso no médico: complemenios
dretétrcvn, complementos simenficiox.  conplementos  alimenticias  gue condengen  condroiing, de e ne médicn,
complemmros distéticns, complementos alimenticios, complerentos alimentroios Que contengan glucosamina, & tsa no
meiices; coumpemantor dirtéticos | complementos aimenocion. cowplemenioes almeniicios gue comlengan Amuuscidos, de
o po médica; chips de profeinas como complereenio slipennicie..” En ese sentido, la denominacifn solicitada

“BioTechUSA" esti compuesta de tres olementos, por un lado, el término <bio” que sign “wida” u
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCHON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* Z3877/2023, SOLICTTADO POR ATLAS INVEST BV -wessressamasnnaanas

“tecnalogico™ y finalmente “USA" forma abreviada de “the United States of Amenca® o su traduccidn al
espafol “Estados Unidos de América™. De ello se colige que. [a combinacion de los tres elementos da lugar
B una expresion gue, en su conjunto, no constituye 2 designaciin necesaria, uasal o directamente
descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud. s

Al respecto, las “INRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
siguer 7.} La evaluacidn de este motive de depegaciin requiere necesaramente la consideracion de foy
productos o servicios especilicos, o el npa de prodisctos o SEricios, @ fos gue se .ipl'h:‘:r.l‘fir af sigru, Lin
rérming qgue 85 comin o genérico pira an tipo particular de productos o servicios poede ser muy distintivo
para un tpo diferente de productos o servicios. Por epemplo, se denegarfa ef registro a [as palabras
sigiientes por ser gendricas, habifuales o necesanas para los productos © servicios indicados: e
“ALGODNIN® para telas o productos textiles; e *MANZANA® para productos frufales o confitunas y compolbas
de frutd, Sin embarga, fa palabra "MANZANA® 0 "APPLE" {en inglés) seria disbintiva, no genénica, usual ni
necesaria para productos coma computadoras o dispositivos electrinicos. B término MANZANA® o5
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su desgnacidn usaal,
cologquial o técnica. Exa desvinculacidn mn:{pfu.:f entre -:'J'ﬂgnﬂ ;. Fn:: j-'rf.rd'l-r:”m:t # Fﬂ! t,ltl'l.- s J'-'.' .i,rﬂf-: .Hl'*-1'
confiers aptired distintiva @l signo, )7 ccecse s ws vus

Que, atro elements relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es Ta
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemaos que la misma contiene la denominacin con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacian:--—---

giolechUSA

e, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caricter genérico o deseriptivo
de lox vocablos que componen b denominacidn y bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrindose cumplidos los requisitos doctrinanos para calificar a la misma como genérica o descriptivi.-

Que. ahondando ain mas en el analisis, e Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocalivos fegisitrables ¥ los descraptives gue no o son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl ex el prodicto o servicio en cuestidn o sebre sus componentes o
caracteristicas. A veces. mds gque una ideq, se trate de una cerfeza, v esto es Kgico puesfo gue, de o
Contrano, fa marca serip engafiosa, B signo descriptive también designa estas mismas caracieristicas,
funciones, destino, ongen, calidad componentes, etcétera. La diferencia estd en que & designacicon
descriptiva o5 I3 necesaria o usual para aquedlo qie e describe. La evocative siempre tendrd en su
mm'i:r.r'rmm'an algiin elemento gue [ hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse ung

fidiie. it Thippems GeReg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 959 DE FECHA 15 DE JULID DE 2024, DICTADA POR LA
DIEECCII:!'HDEHMEHE,EHELE]{FE]]MEEWDEHEGJETHDDEMMMHWUEA
¥ ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 23877/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV —=sesssnssaas

deuignaciones genencas, ol Dr. Otamendi expresa: *las designaciones gendncas definen no directamente of
albyeto en causa, sing [a categoria, la especie o el género, 3 los que pertenece ese objero,” <o eeeee-

Quee, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de regiscrabalidad de la solicitud de registro, #sta Direccion General considera que es un signo fque posee ks
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguente, y al no encontrarse inserta dentro de
|as prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar [a Resalucion recurmida, ----=-—--eeee-

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

Art ]® REVOCAR la Resolucidn N° 959 de fecha 15 de |LIJH:I de 2024 dictada pm la Direceidan
flE Mar{as Lata te n LR L e L L L P PR P P PR TR FPPESEP, e s 4 e L il

Are 2® ORDENAR la prosecucion de trémites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y E'“E,IUETA' clase 05, N® 23877/2023, solicitada a nombre de Atlas
ME‘“ B i i i T ——— gl o S ——————
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 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* 138762023, SOLICITADD POR ATLAS INVEST B.V.--rrrrrreessnmsnens

GOBIERNO p | PARAGY
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ASLNCION, 3 E BAR .'ﬁ

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional .ﬁ.ﬂu Invest BV,
contra la Resalucidin N® 958 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, ¥; -

RESULTA:

tjue, en fecha I7 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest BV, ¢
interpone Recurso de Apelacu&n en contra de la Resalucion N® 958 de fecha 15 de pulio de 2024, dictada pur
tn Direccidn de Marcas.-- e i iiirpk bl el s g oyjendelnbeleedafeie g i L scsmgaugy

Quee, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providendia que concedid el recurso de apelacidn
Lnfﬂpu:ﬂn 0 T 0 0 0 000 0 00 0 8 B0 8 e 5 5 et o - o 5 0 e 1 8 e 0 B e i s e

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest BV, expresd

agravios. Esta Direccion tiene pﬂr presentada la expresidm de agravios y llama autos para resalver en fecha
Dz I:iE ﬁlltlrmhr[" d[ m‘ R I L B D E S8 B DSBS S E S 8 e e e ot e e e i e e e e

COMNSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: ¥.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabiiidad de fa citada marca, ésta fefatura considera que la misma mourre en las prohibiciones de
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden constitiir marcas: La marca se encuentra incursa en a
sigutente prohibicidn: Art. 2 Inc. e ). los que consistan epferamente en un signo gue sea o nombre
genénico o designacian del prodiucto o serviclo de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del preducto o servicha, La denominacién se considera descriptiva

Vv Ein ﬂ'l'.il'l'mllr'.lrf-'it.f:l'.l'g-lma ol pefac rdrufmpmn'urtm‘ que desea pmteger En consecuencia no .hl |I'L|lg.1r.1|.|'n
(171 Ty =1 s R R RRPRERR R e -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestic %, ) la denominacion “BlaTechUSA",
NO designa algtin producto gue protege, podnia considerarse en el peor de [os casos evacativa, pero
claramente cansitituye una expresion de fantasia para la clase 2, de ninguna manera genérica o que
designe ef producio del que se trate, como equivecadamente Io afirma fa Direccidn de Marcas, Basia con
hacer un simple anilisis de la denominacion pare entender que desde ninguin punto de vista se designa en
fa misma, algin producto protegido en la ciase 21. Denominaciones gendricas para la clase 21 serian, TAZAS,
VASOS, PLATOS, BOTELLAS, [ARRAS..[. Entonces, nos preguntamas. en la desenpeidn de productos
dande se encuentra la palabra BioTechlUSA???, claramente no estd, por ende, no se puede decir gue Ia
marca constiiuye of nombre genénco, tampoco describe alguna caracteristica def producto, fos cuales son
preceplos mecesarios para que fa marca sea considerada genérica o descriptiva, en ese sentido. 55 la marca
no s genérica, ni describe ninglin producto nomenclator, enfonces consideramos, conforme a la
novmativa vigente, gue la resolucian emibida por la Sra. Nrectora debe ser revocada.../.en efecto; Tifan
BioTechUSA y rodas sus variantes son famosas y notoras 4 mevel mundial, es ino de los m
v distribtiidores de suplementos dietéticos, alimentos funcionales y ropa depogivs
actualmente en [03 paises y se mantiene &l dia de fos camibins normanvos en 1003 oo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BicTechUSA
Y ETIQUETA®, CLASE 21, EXPEDMENTE N* 23876/2013, SOLICITADD POR ATLAS INVEST BV ccocsmasacanannaca

ctenta con mds de [0 marcas registradas en todo of mundo, los nombres de vanos productos conocidos y

i, r--:mespundﬂ a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Imrrw!s!n Ll T S T T I TR IR AT RN R PN LA R e S S —

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 marcania, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precaatefar otros derechos o intereses, tan validos como e
B LT T W N T T T o e TR soan s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"

resulta genérica o descriptiva para los prpducios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usaal de log M que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los prodycios que se desea amparar, ««-----«-- e

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la glage 21
del nomenclador internacional, bajo la siguente descripesing “Ureasilios ¥ recipwentes pars of hogar o fa cocina:
dulceras, cocteieras cocteleras munales; taras botellas para behicas deparmivas, vasos; arucarenos, botellns pars bebrdas,
recipientes, pashifieros para cipsulas y tamnas fno con fines médicosk pastiferos (no con fines médivas) dispensadones
personales de plidiees & cipsulns pars tia domésiien; palin paca secvr (ufensilie pace o hogar o fa cocimal recipienies
partatdes pruitiise para ol hagar, apitadores de betudes vertedaresy reciwests para befuilas; irturadores de cocing po
eliciricos; camimpioms, vacles: cantirmplivas gue s venden vacirs; babidores, no eféctmoas; bocellas ,Ilg'r.f,lr,ﬁ:-r..!,:qu:.rim Ve

e, hotetlas de plisbion; embodos de pldshico; babidaray pard almsfos (oo elfcmcas) mercladores de alimentios, o
elpcercos; botellen vasos freciverrtes para deber) boelfas, gue s¢ VENOE Vo hn.l'rIl!.I.nir.lgu:.‘ }Wﬁ*‘ﬂ'ﬂ‘ﬂiﬂ 1450 o1 b
COCTI, MRS pequeTies; cantinpioras para vigieros; cepelior de limpiezs para equipos deporivos..,. " En ese sentido, la
denaminacion solicitada “BioTechUSA® esti compuesta de tres elementos, por un lado, el término “hie”,
que significa “wda® u “organismo vive™; Tech? vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los
adjetivos “récnico”y “tecnologico® y finalmente “USA™forma abreviada de “the United States of America®o
sl traduccidn al espafiol “Estados Unidos de Amdrica®. De ello se colige que, la combinacidn de los tres
clementos da lugar & una expresion que. en su conjunto, no constituye la designacién necesania, usual o

directamente descriptiva de los productes que el solicitante pretende amparar con su solicitud -« ceeiee

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
mguer Y.) La evaluacidn de este motive de denegacian requiere necesariamente la consideraciin de fos
jproductos o senicios especificos, o del fipo de prodiucios o servicios, @ los gue se aplicanis ef signo, Un
HENMING Que ©F COMUN o gendnico para un tipo particular de productos o servicios poede ser muy distiniio
jara un fpo diferente de productos o sendcios. Por ejemplo, se denegaria ef registro & las palabras
siguientes por ser gendnicas, habituales o necessnas para fos productos o servicros indicados:
“ALGODNIN® para relas o productos textiles; ¢ “MANZANA” para productos frutales o confit z‘l fompa

'hm_hlmmmdumuwﬂmq LUSs : o, I el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
M DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA
¥ ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N* 23876/2023, SOLICTTADO POR ATLAS INVEST B.V.----mrereeeemeeees

de frure. Sin embango, & palahra “MANZANAT 0 "APPLE" fen inglés) serta distintiva, no gendrica, tsaal nr
necesana pard productos como computadomas o dispositivas efectrdnicos. El rérming MANZANA® ex
arfitranio respecte de esos productos pues no carresponde de modo alguno con su designacron usual,
cologuial o téenice. Esa desvinculacion mn«r‘epm.:-f entre ef mgna ¥ los pmduﬂaﬁ @ los q'r.re- 5e le .iphf'.ir.‘r
confiere aptitud distintiva al signo, (. )7 e seremsr e e e e sasmsamasras

Que, otro elemento relevante al momento de determinar |a distintividad de una sobcitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemas que [a misma contiene la denominacién con una
tipoprafia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, comao se puede apreciar a continuacidng----

gioTechUSA

Que, estos elementos aportan clerta distintividad que podria alefar el cardcter genénico o descriptivo
de les 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 coma genenca o descriptiva.-

Que, ahondando adn mis en el andlisis, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v [as evocativas, diciendo: “Existe una fnca
divisoria tenue enire los signos evocativos registrables v los descriptivos gue no o son Los signos
evocativos dan una idea de cudl es of producto o servicio en coeshion o sobre sus componentes o

caracleristicas, A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, ¥ esto es logico puesto que, de fo
cortranio, [ marca seria engafiosa. Ef signo descriptive también designa estas mismas caracter{siicas,
funciones, desting, ongen, calidad, componentes. etodtera. La diferencia estd en que fa designacion
descriptivie es 1 necesana o usual para aguello que se describe, La evocativa siempire lendrd en su
conformacidn algin efemento que fa hard, en menor o mayor grado, de faintasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominie pabilico ninguna palabra que se ose para describir caracteristica alguna
de prodictos o servicios. No sucede o misme si se regisirase una designacion descripiiva®, Respacto a las
designaciones genéncas, el Dr. Otamend) expresa; *las designaciones genénicas definen no directamenie ef
olyeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a fos que pertenece ese alfefo,” - e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndaose realizado el examen
die registrabihdad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que posee |as
caracterfsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encantrarse inserta dentro de
lax prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucikon recurrida, ----—--oemee-

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucian N® 958 de fiecha 15 de julio de 2024 du: Vs p-:r:rla Darekgion
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 958 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA
¥ ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N* 23876/2023, SOLICITADD POR ATLAS INVEST BV -=reseesanesanaaas

Art. 20 ORDENAR la prosecuchin de trimites de la solicitud de registro de la marca
"BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 21, N* 23876/2023, solicitada a nombre de ATLAS
m H_v_------- R e e D R D D - 2 8 [ L L L e R L e R e e S e e e s Am e T T RN R

Art. 3E T k3 1 A 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 SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V-+-wesemsemssennens

Asumcidan, ? FI *,,'.H .--_.-i r
VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional Atlas Invest BV,
contra fa Resolucion N® 957 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por fa Direccion de Marncas, ;) <e-ssssesees

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest BV, ¢
interpone Recurss de .-'ﬁ.pnlm:n‘m en contra de la Resolucidn N® 957 de fecha 15 de |'|.|lu:| de 2024, dictada por
|-=|t|1ra"l.‘l.'llfl-11dt'h'la-rl:il.5 S B 000 00 5 808 8 e it 6 0 55 i ad a cpe

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid ef recurso de apelacidn
T T R

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, ¢ representante convencional de Atlas Invest BV, expresi
agravios. Esta Direcoitn tiene por presentada |a expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de diciembire de 20 e e e e g e

CONSIDERANDO:

Que, la menoonada Resolucidn considera que: Y.} Qre habiéndose reahizado ef examen de
registrabmlidad de Iz crtada marca, ésta fefatura considera que fa misma incurre en las prohibiciones de [a
Ley [294/98 de Marcas, que dispane gue no pueden constitiir marcas: La marca se encuenira incursa en la
siguiente prohibicidn: Art 2 Inc. e ) los que consisian entersmente en un signe que ssa of nombre
genénico o designacidn del products o senicio de gue se trate, o que pueda servir en ef comercio pari
calificar o describir alguna caracterisiica del producto o servicio, La denominacidn se considera descriptiva
¥ sin chistintividad iﬂ,g:una con refacion a Jq:-fpmducms q'ue des-e.a'pn:rrﬂgw En consecuencia no h..i- J'ug.'rr: ]
oficit@mo, e eans e e T T

Que, entre otras argumentaos, se agravia el apelante y mamfesta: 5.} fa denominacran “BioTechUiSA ",
NO designa algiin producto que protege. podria considerarse en el peor de o casos evocativia, pero
claramente constifuye una expeesion de fantasia para fa clase 25, de ninguna manera genérica o que
designe el producto del que se trate, coomo equivocadamente lo afirma le Direccidn de Marcas. Basta con
hacer ur simple andfisis de 7 denominaciin para enfender que desde ningdn punfo de vista se designg en
la misma, algin producto protegido en la clase 25 Denominaciones genéncas para la clase 25 sertan,
PANTALONES, BLUSAS. BUFANDAS, SOMBREROS. /. Entonces, nos preguntamos, en fa descripendn oe
provductos donde se encuentra la palabra BioTechUSATT, darmmente no estd, por ende. no se puede decir
que fa marca constituye ¢ nombre genérico, ampoco describe slguna caracteristica del producto, Tos
Cuales S0 precepios Recesarios pard que i marca sea considerada genérica o descriptive, en ese sentido, s
la marca no es genérica, ni describe ningun producto nomenclator, enfonces consideramos, conforme @ la
normativa vigente, que @ resoficidn emitida por fa Sra. Directora debe ser revocada../.en efecto, fa marca
BioTechUSA y todas sus variantes san famosas y notoras a nivel mundial, &5 uno de los mayores fabricantes
¥ distribwdores de suplementos dietétivos, alfmentos funcionales y ropa deportiva de Euro
actuaimente en 103 pafses y se mantiens af diz de fox camiios normativos en 107 paises. .fffT 40
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POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N¥ 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
¥ ENQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* Z3875/2023, SOLICTTADO POR ATLAS INVEST B.V.—-—---rsrrereen

CueTita Con mas de !ﬂr.'.l Irancas reg:stmdu &1 Fondvr of murmdi, fos rmmbre.:'drvm:m Pr:m'uum mrmm:'my

Que, corresponde & esta instancia administrativa resolver sobre |a procedencia o no del recurso
g TR T Rt

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
restricoiones para el registro de una marca; es decir, dichas imitaciones a b hora de considerar ba viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
B e e 3 CORZHEIT LEFL NI, =-o = s orr s o s s o e o B B 0B R B B B 0 8

Que. i los efectos de determinar s la solicitud de registro de marca *BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los prodictos que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denominacian constituye la designacion usual de los prodecios que solicita o se refiere o caracrer{sticas

propias de los progUchos que Se dBSEd AIIATAT. «--en « mrms s s s st s e s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura pmaWcumpmndidm en la clase 25
del nomenclador intermacional, bajo la siguiente descnpodn: < Prendus de vestin, calredo, sombrereria; ropa
AT, BOSTENES [Ulames; calcetivies; sostenes deportives, camisetas deportivas, camusetas de trantes; maps intenor mice
jpremidas de vestr de cuero prendas de vestie de imiscidn de cuern caltacks suelis terored acoesovios de metal para
catzade; dispoesitivas satideslizantes para botas; calredo de fitbol, botas de cordones; botas; punteras pars calzad; bore
eapatilfas; chanclos, butas de goms, botis de esqul, botas de esqui fealrado bajo); calzado deportive; calzadn deportive (calzado
bajo), botas para hacer deporte; sandalias; surlas pare calradiy calzado de gimnass; capatities de deporte; tacos pard Gar
Hn!.u-lda- d:';mmm calzade de enirenamienne calrado de boken; calzado de ocke calrade; panfakes; abrigos; chagquetas
informales; chaquetas (prendas de vestick; abrigos deportives; chaquetas de plumdn, chaguerss deportivas; prendas de vestir
exteriores; albornoces oe bata; bafsdores, chanclas de bafo: calzado de playa; trajes de bardo; gorros de bafto; sandalies di
barka; ropa de play gorros de ducha; bavtadores; fes; calceterfa; previdas de petito {confeccion); corsés (hasta la cintural;
Orarites (lgceros) para prendas de vestic polainas; camusas camdsets de manga corta ropa inferior g slegrbe o o
pantalanes deportivas que shaorbern b hiamedid. sigetadores departivas gue absorben le humedad; camiseras deporivas que
atserber la humedsd, calcetines antitranspirantes. bandas pars I cabess; colcetines gue sbsorben o sudor: batdas para ka
muecy; ropa inferor gue absorbe of sudor; pantalones de chindal, escwdas de vestin polainags leggings (calemtadones
puernias); cidas pata las ovees, poluinas; calimtadores oy braros (prendas de vestirl: calentadores de radifas {prendas. de
vestis): calentadores de mufecas cinchas para 2 castura; gorras para [ cabeza: pivos para gosras; boinas: gorras de Béishol:
garras departrvas, pafueles pars fs cobezs; banclas para of sudor de fa cabes; gorras con visers; ropa pava colivtas; pantiknes
Pz vestin ropa impenneable; trajes de eapreno para Rl AN Fape cun wslamineiiio léamioo; rope de profeccidr conrrs
fa infempene; rope confeccionda; paios (prenckes o vestirk guanfes de ssqul; guantes bates chatecos: chalecos de pest
Pt departivos: mangiitos (prendas de vestirk manos; tages de sandicatoy corbatas; prodectores e coello; bufandas: chales;
fafas i veslic cnfivones de cuero (prendas de vesiinl custurones (prencles o vesinl citimnes de imitacion de coero;
pantalones cortes fidas, prendad de gimnasia pantalimes corfos de gimnasia; pantalones de chandsl pars hombres
pantalones de chandal para mugeres, sudsderas para bornbves, sucladeras para imugeres; ropa deportiva; pandalones deporiives;
camusetas de calentamientn; amiserss deportivas de mangs cot; camisetas sn mangas: hantalones bombackos; pantalones
covtos de boveo; panfalodes de chiadal; chilecos de manga lega; camiseras con capucha; jersevs con capoche: chaquetas de
calentamienra; partalones de calentamonto; pentalones de chindal, jerseys (prendas de vestirl; sdleres: Jarialones cortes d.-
farra polar: pantalones coros; pantalones cortoy de pela para bombires: pantalones contos de fela pars g :
CRITUNTES dle MARES COITE Camusetas deportria, comuntos de jogging (prenday de vestirk camisetas dumgr f
saltin; camineras de chandal *En ese sentido. la denominacion solicitada “BioTechUSA” estiioen
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 957 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
MRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRD DE LA MARCA "BioTechUSA
¥ ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N® 23875/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV »=sr=reesemsrmnasnns

elementos, por un lado, e término bro® que significa “wda” u “organismo vive~. <Tech”, vocablo del
idioma inglés que traducido se refiere 4 los adpetivos “técrico™y “fecneldgico® y finalmente “LISA " forma
abreviada de “the United States of Amenca® o su traduccidn al espafiol “Estadios Unidos de Aménica™. De
ello se colige que, |a combinacién de bos tres elementos da lugar a una expresian que, en su conjunts, no
constituye la designacion necesani, usual o directamente d-e-:.cnpn'.'n de los productos -q-ut el solicitante
FIE-ETEEI'I:'.E'EI'I'IFJ-IEE-EEH B B BT, ot m s e s s o e o 0 B B0 0t

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: ..} La evaluacion de este motive de denegacidn requiere neceseriamente la consideracidn de log
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios. a los que se aplicaria el signo. Un
FérminG quie ¢ comiin o genérico para un tipo particular de productos o servicios peede ser muy distintivo
para un fipo diferente de productos o servicos. Por gjemplo, se denegaria ef registro a las palabras
sigutentes por ser genéricas. habituales o necesaras para los productos o servicios indicados:
"ALGODONT para telas o productos textifes; » "MANZANA * para productos frutales o confiluras ¥ compodas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA®, o "APPLE" {en inglés) serfa distintiva, no gendrica, usta) i
necesana para productos como computadoras o dispositivos electrdnioos. El término 'MANZANA® es
arhitrano respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion useal
cologuial o técnica. Esa desvinculacidn conceptual entre of signo y los productos a los que se le aplicard
corfiere aphitud distinbva & SigID, e e

Quie, 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 denominacidn con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacion: .-

gioTechUSA

Que, estos elementos aportan clerta distintividad que podria alejar el caricter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen 3 denominacién y hien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrindose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva -

Cuue, shondando atn mis en el andlisis, el Dr, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diclendn; “Existe una finea
divisoria tenue entre los signos evocatives registialles y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativas dan una ides de cudl es el producte o serviclo en cuesiion o sobre sus componentes o
caracreristicas, A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, y esto es Idgico puesto que, de fo
contrani, la marca seria enganaosa, El signo descriptive también designa estas niismas caracteristicas,
funciones, destino, ongen, calidad, componentes, etcdters. La diferencia esti en que la designacion
descripbiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tps ay 5L
conformacidan algiin elemento que fa hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concegy 5
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 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
¥ ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* I3875/2023, SOLICTTADO POR ATLAS INVEST B.V.-----eremmmmeeees s

evocativa mo s quita del dominto pdblico mnguna palabrs que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo misma s se regisirase una designacidn descripiva”, Respecto a las
designaciones penénicas. el Dr. Otamend) expresa; *las designaciones genédricas definen no directamente &f
objeto en causs, sinc la categona, la especie o ef género, a los que pertenece 8¢ abyeto” - e

Que, en base 2 las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el esamen
de registrabilidad de la solicitud de registra, ésta Direccitn General considera quie es un signo que posee las
caracterisbicas necesanas para madurar en registro; por consigulente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucitn recurmida, «sseesseseeee

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

Art I# REVOCAR la Resoluciim N* 957 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccién
CIB M s, —m e rm o e e e e e e e e s s

Art 2% ORDENAR la prosecucidn de tramites de la soliciud de registro de la marca
"BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 75, N* 23875/2023, solicitada a nombre de ATLAS
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Resolucitn H'D_]_O ﬁ

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 954 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DMMWEHWMWMDEMDEMW'&DWH
Y ETIQUETA", CLASE 2%, EXPEDIENTE N® 13874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV -=r=rmsmamsannames

Asuncién, ] B MAH 076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Atlas Invest BV,
rontra la Resoluckin N? 956 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por In Direccidn de Marcas, ) «-sssssssees

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest BV, &
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Reselucion N2 956 de fecha 15 de pulio de 2024, dictada q:u;n'
Is Direrchin do Marces. -t so o s g st L A Lt e

tjue, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la pm'-.ll.dl.ntla que concedid el recurso de apefacidm
In‘ttm!sm T e T TR T TR TR R e T e T N e g e N S g g

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, ¢l representante convencienal de Atlas Invest BV, expresd
agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha
03 de dictemibine de 024, ————rrrrr e e ———————————————————————————————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera ques %) Que habiéndose realizade ef examen de
registrabilidad de la citida marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley [294/98 de Marcas. gque dispane que no pueden constifuir marcas: La marca se encuentra incursa en ia
siguiente prohibicidn: Art. 2 Inc. e L. los que consistan enteramente &n un signo que sea el nombre
gendrico o designacidn del producto o servicio de gue se trate, o que pueda senvir en el comercio piara
calificar o describir alguna caracteristica def producto o servicio, La denominacion se considers descripliva
¥ &I ::irmnmnf::f:.:‘gum con mfam:-n:fas pmdu:'m.'r que deses pmreger Errmn.m:'uenm no ha .fug-irn:'r:'
solicitado. -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ¥..) la derominacidn BioTechUSA "
NO designa algun producto gue privege, podria considerase en eof pear de los casos evocativa, pero
claramente constifuye ung expresion de Gniasiz para la clase 29, de minguna manera genénica 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 denominacedn para entender giie desde ningin punto de vista se designa en
Iz misma, algiin prodiscto protegido en iz clase 25 Denominaciones genéricas para la clase 19 serfan,
CARNE, MANTEQUILLA, PESCADO, GELATINA..L. Entonces, nos preguntamos, en L descripoidn oe
productas donde se encuentra Iz palabra BioTechUSATE claramente no estd. por ende, no se puede decir
gue la marca constituye el nombre genérico, ampoco desorbe algunae caracteristica del producto, los
cuiales o0 precepins pecesirios para gue fa marc: sea considerada gendrica o descriptiva, en ese sentido, s1
l marca no ef gendrica, ni descnibe ningtin producto nomenclator, entonces consideramos, conforme 2 i
rormativa vigente, que i resoficidn emitida por la Sra. Directora debe ser revocada./.en efecto, {a marca
BioTechliSA y todas sus variantes son famosas v notoras @ nivel mundal es uno de Jos mayores fabricantes
¥ distribuidores de suplementos dietéticos, alimentos fincionales ¥ rops deportiva de Europa, opera
actualmente en 103 paises y se mantiene al dia de fos cambios normativos en 103 paises, En mm. =l g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA
¥ ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 2387472023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B V.- r-r-rremmemneass

cuerita con mds de 100 marcas reystmda_'i en todo of nH.rnd'n. fﬁummbrﬁdenmmucm canocidos ¥
F.ﬂf'E‘ﬁfE‘i‘ I'."E'l'.'l'L'[-E‘.I"H:I |I' Jb R S S e B b P L i) EEFET TR R e e e P ——

Que. corresponde a esla instanca adminstrativa resolver sobre | procedencis o no del recurso
Inmuﬁtul1r---|||r---ll|-|||.|||.J|||.....-...-.-.-.---_.--..--.._-...-.-.-.-._.--_.._-._.-..._--._--.-.-.-.......,-..--..."..".,.“..

Que, tal como o expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos qquie sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidén marcana, clertas
restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas imitaciones a la hora de considerar |a viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derechn & CONSHItUIR LLNS MBPCE, < -s st s ar s ee e M Al 5 i S s pcha KA AT

Cue, a los efectos de determinar 1 la sohoitud de registro de marca *BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los proguctes que pretende amparar, debemos preguntarmos si dicha
denominaciin constituye li designacion usual de los pmdm;m que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los prodictos que se desea amparar. - A oo -8 A e e ALK A oot

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la glase 29
del nomenclador internacional, bapo kb siguiente descripaion: . Mantequills de cacabuete; productas alimenticis a
buse de pescade; mantequills de chocnlane gasa la alfmentacion; preparaciones para hacer sopa, sopas; bebudus Moieas guse
conterngan proteinas: bebvidas licteas; shmenfos enriquecides ¥ elaborados de orgen ammal (prncpelmente carme, swero,
Feieves) e comtengan prodeinas, Alvmentos enngquecidos y efaborados de ovigen animal {principsimente carne, soern,
hurevos) que contengan creatna; slimentos ennguecidos ¥ elrborados de ongen anumal (prncipalmentes came, suero de feche,
fetieveni] quie canfengan carmiting alimentos enngeecidos y elaborados de orggen animal (prircipslmente came, swern de
fechie, hwrevos) que contengan vitaninas, alimentos envaguecidos ¥ slatwrados de ongen animal (principalmente carne, suero
de feche, huevos) gue contengan minerales; alimentos enmquecidos v elaborados de origen animal (principaimente carne,
suern de leche, huevos) que contengan cordromtna productos alimenticios elaborados v eniguecidos de onigen atiimnal
{privcipalareme came, suern de feche, huevos) que contengan glrcosamina: productos alimenticios elsborados y emnguecidas
de arigen animel (principalmente carme, suero die leche, huevos) gue contengan aminsdoados, preparsciones alimenticias
reguiadoas defl peso de orgen animal (prncipalmente came, suero de Teche. huevos) en pohvo, cdpsilas y tablerss, par sos
i péhieas; preparaciones afimenticias de orgen animal (principalmente came, siero de leche, huevos) uibizadas para o
control def peso carporal en polve, cdpsides ¥ tabletes. con fines no médicos; preparaciones aliaeiticis de orfgen sl para
arirmenitar fa musa muscular {prncipalmente cane, sero de beche, fievos) en podvo, cipsalas v tablelas, con Gres no médicos:
batidos de feche.” En ese sentido, la denominacion solicitada “BicTechUSA® esti compuesta de tres

elementos, por un lado, el término “bo® que sigmifica “wds® u “orgameme vwve™'; “Tech”, vocablo del
idioma inglés que traducido se refiere a los adjetivos “rdenico™y “tecnologico™ v finalmente “USA* forma
abreviada de “the United States of America® o su traduccidn al espafiol “Estados Unudos de Aménica®. De
ello se colige que, la combinacion de los tres elementos da lugar a una expresion que, en su ::n:mlu,nm, i)
constituye |a designacidn necesana, usual o directamente descriptiva de
pretende amparar con $U sohcitd. s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 956 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EHELEKFEIHEHIEDESHICHUDDEHEEIFTH&DEMHAHUL'HHTHHU&E
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 23874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV --sccmecmnnncann.
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Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: Y_.) La evaliracidn de este motive de denegaciin requiere pecesanamente [a consideracion de los
productos o serviclos especificos, o del bpo de productos o servicios, a los que se aplicarfa ef signo, LUn
HErmino gue €5 Comiun o genédrico pare un po particilar de productas o servicios puede ser muy distintive
para un tipo diferente de prodiuctos o servicios. Por ejemplo, se denegaria ef registro a las palabas
siguientes par 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, fa palabra "MANZANA® o “APPLE" fen inglés) seria distintiva. no genérica, usial ni
necesana para productos como computadoras o dispositives electrdnicos, Bl térming MANZANA' es
arbitrano respecto de esos productos pues no comesponde de mode alguno con su desigracion usual,
cologeial o tieniea, Esa deninculaeidn t‘ﬂnr:'prruﬂ' erre of ﬂgr?-rry Jous p.rm'm:rm' a los q'u:' se le .Ep.lu.ari
confiere aptitud distintiva afl SIgno. )7 - s e T ———

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la disnnovidad de una solicitad, es [a
etigueta que conforma a i solicitud. Al respecto, vemos que |a misma contiene la denominacién con wna
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a contimuacian:s----

giolechUSA

Que, estos elementos aportan certa distintividad que podria alejar el caricter genérico o descriptivo
de Ios vocablos que componen la denominacién v bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrindase cumplicos los requisitos doctrinanos para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahandando atn mas en ¢ andlisis, el Dr, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: =Existe wuna finea
divisaria tenue enlre los signos evocativas registrables v los descriptivos gue no lo son. Los signos
evocatives dan una idea de cudl es e producte o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A vieces, mds que una idea, se trata de una certeza, ¥ esto es ligico puesto gue, de fo
contrario, Iy marca serfa engadoss, Bl sipno descoptovo también designa estas mismas caracterisiicas,
funciones, destine, origen. calidad, componentes. etodfera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesara o wsual para aquello que se descnibe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacidn algun elemento que la fard, en menor o mayor grado, de fantasfa, Al concederse una marca
evacativa no se quita del dominio piiblico ninguna pafabra gue se use para describir caracteristica alguna
de productios o servicios, No sucede Io mismo 51 se registrase una designacicn descriptivi”™. Respecto a las
designaciones genéricas, of Dr. Otamendi expresa: “las designaciones gendricas definen no directamente el

objeto en causs, sina by categoria, Iy especte o of género, a los que pertenece ese objelo.” ..

Que, en base i las consideraciones de hecho y de devecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la selicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo que p

! Mroreccaied Hnuﬂll:?rq'nuﬂ Irvielaxiual (TN APTL, Dhrecirdcer pare o swsanm de marvar m Parapesay, po 148 lhl{lﬂ'ﬂ*l‘l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 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
¥ ETIQUETA", CLASE 29, EXFEDIENTE N* Z3874/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST BV rwsemmreesansasnaes

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 1#

Art. 22

A 32

RESUELVE

REVOCAR la Resolucin N® 956 de fecha 15 de |1.|I|r.| de 2024 dictada pm la Direccidn
T L e T

ORDENAR la prosecucitn de trémites de lo solicitud de registro de la marca

“BioTechUSA Y E'I'IQUE.TA' clase 29, N® 73874/2023, solicitada a nombre de ATLAS
INVEST B.Y.-- e D U e e

it bl
{rrrreact N acsmii dr frafedad mphesid

-\.\_\_\_ Tyttt Gpperaids



DINECCEN FRATHIAAL DI
P EDdA GOBIERNO PARAGUAI
*} INTELECTUAL (#] PARAGUAY | REKUAI

o sesoeiann{) 1 () 7

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 "BicTechUSA
¥ ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N* 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.---eesemmsasennnsas

Asuncion, 7 f RAR 20

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por e representante convencional Atlas Invest BV,
contra la Resolucidn N® 955 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por [a Direccion de Marcas, y; -------emmeeeees

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta ef representante convencional de Atlas Invest BV, e
interpone Recurso de ﬁpelacmn en contra de la Resolucidn N 955 de fecha 15 ElE'J'LIIIH de 2024, dictada |:u:lu'
la Direcebin de Marcas.-— R ——— e

CQuae, &n fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la pTlJ‘-IdE'I'I.'I:IE. gue concedio el recurso de :prla: iary
II'Etl'I_FHIEEIH i e e e s e oo S b Tt e e e TS e . B 0 0 . -l B 0 .1

Que. en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest BV, expresd
agravics. Esta Direcoidn tene por FI]'("EEI‘ltEdE la ﬂprmdm de agravios ;r llama autas para resalver en fecha
02 de diciembire die 2024, <<= cmmiom i ia s s st s da s sammaa R P ——

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera quer 7..) Que habvéndose realizado ef examen de
registrabilidac de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre on las prohibiciones de la
Ley [294/28 de Marcas, que dispane que no pueden constifuir marcas: La marca se @ncuentra incursa en la
sigriente prohibicidn: Art. 2 Inc. e ). los que consistan enteramente en un signo gue sea ef nombre
gendrico o designacidn del producto o senvicio de que se frate, o qee pueda Servie en & comercio pari
calificar o describur alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacidn se considera descriptiva

¥ sin distintividad alguna con relacitn a los productos que desea proteger. £n consecuencia no ha iugar a o
m_f.l i dﬂ'. B o T o P T B B e e e et i ] e om0 o e o e e e kB S BB B

Que, entre atros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta: %..) \ denaminacidn “BioTechUiSA®,
MO designa algin producto que protege, podria considerarse en of peor de los casos evocaliva, pero
claramente constifuye unag expresion de fantasfa para fa case 32, de minguna manera gendrica o goe
designe of prodicto del que se trate, come sguivacadamente fo afirma la Direccidn de Marcas. Basta con
hacer un simple anilisis de 3 denominacidn para entender que desde pingan punto de vista se designa en
la misma. algitn producto prodegide en la clase 32 Denominaciones genédricas para {a clase 32 serian,
CERVEZA, AGUA MINERAL, LIMONADAS, BATIDOS....... Entonces, nos preguntamies, o la descripoion de
productos donde se encuentra la palabra BoTechUSAZ?? claramente no estl, por ende, no se puede decir
gue fa marca constituye el nombre gendrico, tampoco describe alguna caracterfstica def productao, los
cuales son precepros necesamaos pard que fa marca sea considerada genérica o descnpiiva, en ese sentido, st
Iz marca no ex gendrica, ni descnibe ningun producto nomenciator, entonces consideramaos, conforme a i
normativa vigente, que la resolucidn emitida por la Sra. Directora debe ser revocada../_en efecto, la marca
FinTechUSA v fodas sus varantes son famosas y notorias & mvel mundial, es uno de los mayores !‘Elbnc'anrﬂ.'
¥ distnibiridores de suplementos dietéticos, afimentes funcionales ¥ ropa rFE,:R!mP.I :
actualimente en 103 pafses ¥ se mantiene al dia de los cambios normativos en HH £ FLT
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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
¥ ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 23872/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V-—-—--mermeeeeeee

cueria con més de 100 marcas registradas en fodo &f mundo, los nombres de vanios productos conocidos y
PErHEs G diSaE () e e e et e

Que, comesponde @ esta instancia adminstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294798, las marcas son signos que sirven para distingudr
produdtos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para ¢ 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 @ oS I IMUBTTE —-—eooa o e s e e s 5 8 b S8 b L 2 i e e

Que, a |los efectos de determinar s la sobicitud de registro de marca “BioTechUSA Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los producias que pretende amparar, debemos preguntamos sl dicha
denominacion constituye la designacion usual de los grogiacgoy que solicita o se refiere a caracteristcas

e T L LT T e L L T R —

Que, la marca solicitante pretende obtener |a cobertura para producios comprendidos en la glase 12
del nemenclador internacional, bajo la siguiente descripoion: = _Bebides so alcabdiicas: bebidas isotdnicas; hatidos
fbebuces de frutas o verdiraes), ebidas oo sloehilicas gue contengan profeines; belidas no alcoldicss gue conrengan
creafir; betudes no alcohdiicas gue contengan aminodcidos; bebudes o alcofddcas que confengan caminng; bebidas Qe
camfengan vitaminas: bebiday deportivas ennguecides con profeinas bebicdes no alcohdlicas 2 base de proteinas; bebudas
energencar; belvwaas energiticas que contienen cafeina: bebidas energéticas (no can fres médbees); bebwelas ho aloohdlicas
figtes para beber; bebidas wotdnicas {mo con fines médicos); betudey deportivas bebidas departivas que contiemen
electroiitos...”, En ese sentido, [a denominacion solicitada *BioTechUSA® esta compuesta de tres elementos,
por un lado, el términe “hie”, que significa “vida™u “erganisme vive™';, “Tech”, vocablo del idioma inglés que
traducido se refiere a los adpetives “técmico®™y “recnologice™ v finalmente “USA* forma abreviada de “the
United States of America® o su traduccidn al espanol “Estadas Unidos de América®, De ello se colige que, la
combinaciin de los res elementos da lugar 8 una expresidn que, &n su conjunto, no constituye la
designacion necesaria, usual o direcamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende
@MPErar Con su a4 4 A S E e S e S A e R D S e A A e R

Al respecto. las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: ) Lo evaluacidn de este motivo de denegacidn requiere necesanamente la considerscion de los
productas o servicios especificos, o del tipo de prochictos o servicios, a los que se aplicaria ef signo. Un
rénminG que es comdn o genérico para un tpo particular de productos o serviclos puede ser muy distintive
para un fipo diferente de productes o servicios. For ejemplo, se denegarfa of registro a las palabras
sigulentes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles: » "MANZANA para productos frstales o confituras y g -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 955 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DEHAHCA&EHH.EI?E[HEHTEDEEDHC"UBDEREE!SIH&DEMMARC&HTHhUEA
¥ ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N” 23§72/2023, SOLICTTADO POR ATLAS INVEST B.V.-seeemeemeeanes

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacidn useal,
cologuial o téenica Esa desvincwlacidn -r'anc'epn..l.r! etitre of ulgnn ."' fas pmrh.rrrm a los q'ur se fe a-p-.frr.;m
conffere aptitud distintiva al signo, [L.)7 mastenestsassessenssnes . A s +

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

giolechUSA

e, estos ¢lementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caricter genérico o descriptivo
de los vocablos que companen la denominacion ¥ bien podria calificarse a la misma como evocativa. no
encontrindose cumplidos los requisitos doctrinarios para cabficar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahondando ain mas en el analisis, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones deseriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisona tenue entre los signos evocativos registrables v los descriptives que no fo son, Los signos
evocanvos dan una ided de cudl es of producto o sendoio en cuestidn o solyre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una ided se trata de una certera, ¥ esto ex Mgico puesto gue, de fo
cinirario. la marca seria enganiosa £l signo descniptivo tamibién designa estas mismas caracteristicas,
funciones, desting, orgen, cafidad, compomentes, efedtera, La diferencia estd en que fa designacidn
descriptiva es fa necesaria o usual para aguello gue se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacian algun elemento que i hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se guita del dominio paiblico ninguna palatva que se wse para describir caracteristica alguna
de prodictos o senicios. No sicede fo mismo s se registrase una designacion descripriva®. Respecto a las
designaciones genéncas, of Dr. Oramend) express: *fas designaciones genéricas definen no directamente ef
olyjeto #n cawsa, sino la categoria, a especie o el género, a fos que pertenece ese abyeto® - -eee

Quie, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de 1a solicitud de registro, ésta Direcoidn General considera que es un signo gue posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, ¥ al noencontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucidn recurrida, -—-----o-eore—

PORTANTD,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 REVOCAR la Resolucian N® 955 de fecha 15 de |ui|i:| de 2024 dictada p-:nrl& Direccidn
de Marcas. - e e e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 12, N* 13872/2023, solicitada a nombre de ATLAS

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 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

VISTO: el recurso de apelaciin interpuesto por el representante convencional Atlas Invest BV,
conira la Resolucidn N $60 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; «--ssemeees

RESULTA:

Cue, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de Atlas Invest BV, e
interpone Recurse de Apelacidn en contra de la Resolucidn N2 960 de fecha 15 de julio de 2024, dictada por
L D e b e MBI DE -~ rm s et T I N S R A AR

Que, en fecha 31 de ottubre de 2024 fie dictada b providencia que concedio el recurso de apelacian
I.'I'I.tEl'FLI'!"itD.“ 0 O I 00 00 5000 0 5 0 7 5 s B0 i i it o 5 0 i 5 - i i

Que, en fecha 26 de noviembre de 2024, el representante convencional de Atlas Invest BV, exprosd

agravios. Esta Direccitn tiene por presentada la expresion de agravios ¥ llama autos para resolver en fecha
02 dE dic.:mh:n:- dn TIT A, i mm e e e o o i e B e B i e e 5 e e o i e e

CONSIDERANDO:

Que, fa mencionada Resolucién considera quer ¥.) Que habiéndose realizadp ef evamen de
registrabulicad de la citada marca, ésta fefatura considera que 13 misma mcurre en fas prohibiciones de 3
Ley 1294/98 de Marcas, gue dispong gué na paeden constifiuy marcas: Ly marca se encuentra incursa en fa
siguiente prohiticidn: Ant. 2 Inc. e ). Jos gque consistan enteramente en un signe gue sea o nombre
gendrico o designacian del producto o servicio de que se frate. o que poeds servie en ef comercio part
calificar o describir alguna caracterisbica del producto o servicio, La denominacidn se considers descriptiva

v gin distintvidad algrina con refacidn a los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugara lo
mn.flfﬂdﬂ.b‘ ................................................................................................................. .

Quie, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; ¥_ ) la denominacian “BioTechLSA~
NO designa algiin servicio gque protege, podria considerarse en el peor de los casos evocativa, pero
claramente constituye una expresen de fantasia para b clase 35, de ningiins manera genenica o gue designe
of servicio del que se trate, como equivocadamente fo afirma fa Direccidn de Marcas. Basta con hacer un
simple andlisis e I denominacicn para entender que desde ningiin punto de visia se designa en la misma,
algtin servicio protegido en la clase 35, Denominaciones gendricas para la clase 3% serfan, VENTA,
PUBLICIDAD, IMPORTACTON, EXPORTACION../. Entonces, nos preguntamos. en la descripeion de
servicios donde se encuentra fa palabra BioTechUSARY, claramente no estd por ende, no se piede decir
que fa marca constituye of nombre gendnco del servicio, tampoco describe afgun servicio protegido on su
descrpetdn, los cuales son préceptos necesanos para que la marca sea considerada genénca o descriptiva,
en ese senfido, st la marca no es genénca, no describe ningtin servioo protegido en of nomenclator,
enfonces congideramos, conforme & fa normativa vigente, gue fa resafucidn emitida por Is Sra. Direcrors
debe ser revocada.f.en efecto, la marcs BioTechUSA v todas sus vananies son famosas v gatonas a nivel

Aoy
Bl e



HACIOHAL DE

=10 =t ]
PROPIEDAD GOBIERNG | P 1
* ¥ INTELECTUAL *3 PARAGUAY | H‘.EKUEI

H!&ulul:'iﬁnNOJ_ 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 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
¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 23890y2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B V——-—-—-rem-

cambios normativos en 103 paises. En total, ¢l grupo cuenta con mas de J0D marcas registradas en mdﬂ )
minicha, I nomives de vanos productos cotocidos y patentes de disefio ()" R bt e e

Que, CEIITEEE.IIIJI'ld.t a esta instancia admimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Interpuesto.-- e e e e e e

Cue, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, |as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidn marcaria, certas
resiricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a ConsTituT U FINIFCL, === ssm e s s i o b etata et e s el e PSS B B R

Que, a |os efectos de determinar st la solicotud de registro de marca *BioTechUSA Y ETIQUETA®
resulta genérica o descriptiva para los gendgios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los sendpios que solicits o se refiere 3 carscteristcas
propias de los SeQTcios que 5B desed AIMPEFIT. - o oo e s e

Qu, la marca solicitante pretende obtener la cobermira para gepviciog comprendidos en L clage 35 del
nomenclador internacional, bajo la siguiente descnpoitn: + Pablcrdad. gestidn de ampresar: sdainistracion de
eunpresas; trahaor ae offcin deaRtracidin O mereaiclng Ivesenitscion de mercinciis e medios de commumiicacidv con fines
de verita al por menor; distrbcain de miestras seracios de SUmnstne @ ferceros (adgiisicion de beetes ¥ servicios por
ciivfita i Ofras evgamEIcones | ivganizackin de desfifes de moda con fines promocionales; promocian de vendas por cuenda
de terceros; publicidaed por correpondencia sy de espcis pllbicitandos: preparaciin de colemas pubdicianias;
pfitisdcnin del trEiffco de piginas wely senicios de agencia de Impariacidn y exporTacion; SWOrmaciiy ¥ asesaramienio
comercial a for consumidoves (Hends de aveswanmento af commamsdort saminiere de inforaaciin de contecto comernial y
empresariil, orgameacon de exposiciones con fines comercizles o publiciarios; arganizacian de ferlas con fines comerciales o
publiciaros optinismcidn o rotores o Bsguede rarecHpcin de comiunicaciones (tabafos de aficna) serooar de
relaciones piblicas investigacidr fomerciall sendoior oe markefing soomrsrraciin comarcial de fa conceside de lcencias de
Lieries ¥ servIChes Benion servivios de seboonlrataciin (aststencas comenciall; andiisis de precios de coste: publicided de pago
por clic; ivesggacidn comercral, pubilicidad  radiofiries; sctwrlizscidn de material pubilicitarsy; alqueler de matenal
pualdicitanc; puldicided por correo disecto; difusiin de anuncios, prodisccion de pelfoulas pulicitanas; pobiicaciin de textos
puablicirarios; redicokdn de textos piblioianed: servicios de agencia de publicidad: servicios de clipping de noRgias asistenc
efl gestidn comercial o indusiral aoistencl en gestidn empresanal, elborscdn de estadiveicas; pedifcidad” exterior;
AsesarTHenne profesons a empvesas; elaboracein de estados de cuentas) Bcthrracitn; isqueds de parrocinadores; servicios
de felemarkettng: pabircidad fefesiaiva; senacios de maguetscion con fnes pubdicifarion informacwin comercial; gestidn
cosrercial de deportistas; irimitacidn sdimindstrativa de drdenes de compes; senacios de pablfoiled v markeing en lnes:
servicros de pedidas en linea: servacios o venta al por menor en relacidn con sguipamiento departivo, dispositives departivos,
accesarion departivis, artikcwlos depovtivos, ropa departiva; senvicios de vefits al e mayor en refaciin con equipamien
deporitve, dispositivas deporiives, scoesonios deportivos, articulos deportives, ropas deparmiva; asrvicls camerciales en lnea
PN RN Sovt aquipariente deportiia disposisieg depovtivos, sccesanos deporivos, articulos departivos, ropa depantve;
servicios de pubiividad en relacidn con equipamiento deportive, depounives depormives, acceseoss deportives, articuios
deportivis, fopa depoitiva; servicos de venfs al por menor en relacion con suplementos dielfdhios, suemenics alimeniicans
supfementos maricionales vitamanes. alimenitos § bebidas; senvicios de venta al por mavor en relaciin con suplementos
dhietétices, suplementos alimenbicios, supiemmenios nutnichnales, vitamines, simenios y belidis; servioos comercrles en finea
on feliciin oo complemeitos dietéticos, complementos alimerndicios, complemenfos mERcres, vitaming, aimetos y
bebidas; publicidsd de complementos dietétions. complementos alimienticios, comglementos autriclonales, vitamnas
alimenitis ¥ bediclis; servickss de venta al por menor, servicios de verta al por mayar, servicios n&.ﬂulm.l_.'e_-. it i

patificidad en refacidn con complemenfos alomemicss, complemenios shmenboos, aditives n
vitarmimces destinados al consume humano; senaicios. de venta af por menor, servicios de { puar amayor, h
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 960 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BioTechUSA
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* Z3830/2023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B, V.----rermrrrmeremns

comercio en foea y publicedad de complemenios dietéticns. gue confengan profefnas, compiermentos afmenticros,
complesmenias marcionales, slimentos procesados de pagen vegeral alimenos procesedos de ongen anemad (prncpaimente
varme, sirern de feche, brevesh servivies de verita ol por menor, servicass de venta al pav mayor, servacios de comeroie o ifnea
¥ putiivcsdad de complementin dbebd o e canfengan creafiia, complemenios blmentnoes, commremenlio nitsoinmles
alimentos procesados de orgen vegetal, almentos procesadod oe anigen andorsl Qrrincipalmende carme, suero de leche
Fevas]: servcies de ventts af por menor, servcios de venta al por mayer, femicios de comercio en fnea v pubiicedad oe
wostiperreriioy cbeldinom gie confengan carmifing  ooumrementon alimenticion, complementos. nutriciomales alimerdos
procesados de orgen vegelal alimenios procesados de ongen animal (pancipelmente cane, steno de feche, huevosk servicios
de venta al por menov, servicios de venda al por aayor, senacios de comercio en finea y pdbivcidad de complemenins dietéticos
gere confengan vitamunas, complementos afimenincios, omnplemenios miancronales, alimentos processdos de oogen vegetal,
altmenios Fn'rrﬂdm e nqg'rn animal .|'|r.|.r.|.|1r.|i|'J.II|1:|.|:lr.|I:r carme, suem de fecle, seosl senaicies de o wvea q-Ip.w FFME PR,
servicion de venta & por mayor, senvickes de comerco en fines v pulilicided de complementos distéticos gue contengan
minerales, complementos slimenrcm, sompiemaiion ermcherales almontos provessdod de argen vegetal alfreios
provesades de argen ammal (princpaimente came, suero de fecke, huevask senacios de venta & par menor, gerviclos e
verits al por fyor, senvioos de oot e line ¥ ehlicidad de complemenins dietébicos gue monfengan condioitin,
comyHemenios alimeniicios, complemenios rarcienmes Mlimentos procesndas o ongen vegetal slimentos procesardes de
vt arsimal (prncipalments came, sudne oe feche, hoevogk servicios de verha al por siemar, servicios de ven el por e
servicios de comercro ef lnea p eibicaded de complemendos dietdétioes gue confengan glecesaming, complemenios
alimeniicies, oompslemens nutncioneles, alfaeniog processaon de oogen vegenel, alimentos processdos de arlger animal
.|'|r.u'.|r.|n;p.1|'mmtr rarne, suera oe feche, hoevogk semnoios de venta aip}rnrr.rrﬂ.r; ®OCVRCARE e venda .IIFIH" AN, Servacios de
comercio en fines ¥ publicedsd de complementos distdticos que contengan ammodoideg, mmplementos alimenticios
comylemenios purnronales, almentos processdos oe ongen vegedsal, alimenios procesanks de orgen anmmal (prncipatmente
carne swern de fecle, hoesosk semvicion de venta & Dor menar, Serviciog o verta al por mayor senvicios oJp eomencin sn foea
¥ publicidadd destinades 2 deportistas para complementos dietéticos, mmplemenios alimenticios. compiementos nutncioneles;
senacios de werka al por menor, servicios de verta & por maver, senscios de comercio en loes vy pibilicaded pura
complementos alumenticins para o contml del peso, complememtos dietéticas, complementos marcionales en polve o en
clpsitis o cratmprimodis seraons de verita o por menor, sericies de venta &l por mayor, senvcios de cemriercn en fnea ¥
Pilhiendad pars complementos slumenncios parg of control del peso, suplementos afeléifioos, suplemanios autricianales en
I|:u.l.f|.'|:l o en forma oe ca'lrnl.rﬂ.u n-lp.p.n'lﬁ.l.rs,: EETVACIOS o Venfa m'prl.r FITENNIF, SErVArios o vemla .Il'Fnrm.I:mr, APFUMCICLS G0 ST M
eri Mred v pobificidd de spiemenios alimenticios pere gamar mibcele v pess, suplemenios distdticos, suplemenios
nutncronafes oo polvo 0 e formae de cdpsadas o pasilfas; servicin de vesta al por menoy, servcke de vents ol por mapo,
Senvichos de camencio ey fhwa_rpubbrﬁu'iddradmnrmpwendm de argen vrphlthwﬂwm#rm
animal (prncipaimente carne, svense, huevor) utilizedes para @ coptmd ded peso; seraoe de venta al por merar, servicis de
veriia af o mayny senacias de comencio e fnea @ pbloidsd pars alimennog procesados de orgen vegeral 1wl i
Jrocesidiog de argen snimal (prncipalments camd, sueon, huevosh itilirados para e courtid de pesty senaciede venta al por
FAEEE rerirng de verle o for meves, srvious de comenco @6 Dnea b pobidicdad pacs allmentos procesidos de osigen regeta)
¥ alimenns procesedos de angen animal (prncpslmente came. suero, huevos ) unilizacdes rars ganar muscuid i e seracs
de venta af por menor. al por mayar, servicios comerciales en fnea  peblicedsd de sitammas y prepamdios vilannnicos,
Jpreparadies vitaminicos e forma de compremenins alimenfoos servicies de vents 2 pos menon, al for mavor, sericios
romerciales en foes ¥ publictdad de prodiachos proteinicas destinados 3 Jos deportistaz (no pare uso meaieinel), prosaoctos
atumersticsss o hase de creating desimados a bos d'q:l:.l.rlisra.l fmpanmmrcﬁnﬂ.ll’_!, ||:u1'.lﬂ|i-_rcm,:;|.[|'mrnr1':|:ﬂ:|'n Base ol carmiiing
desttmndos o los deperiistas (oo para win medicisl), predociss almenticios 2 bese de vtamines destiados 2 fox deportisas
(ri pard psa medacrel), prodicios slimenticios & base de mivesales para deportstas (oo aredioineles ) productos alimencicos
a base de condmiting para deportistas {no medicinales) prodiactos alimenticios 2 base de glecosaming para deportistas (no
medicurales), productos alimentickes a base de aminedcidos para deparizis fno medicinales); servicios de veala af por menern;
al prar o, servicios comerciales on Mmes v pubilicidad de complementios aWmercins purs cisa e mediciiel, complemed i
rutricianales pars use o medicinal servoos de venda al por menor, o por mayern, servicies comerciales en sy publicidad
e smanbeguiiil de cacafiuete. prodiactos alfesdicis g fue de pescadi, rantequile de cicatiuers con chocolate, sopas, sopes
bebiday cheas a base de protefnas, bebidas licteas, cal®, ¢, cacan y sucedinecs del calé, amoe, pasta v fideos, apioca y sagi,
harimas ¥ odros prodiictis o bese de cereales, pan, pastelerin v oconfiterls, chocolire, heladas, sordictes p atros heladin
comestililes, azihcar, miv, melaza, levadum polvos de borrearn, sal aamas, sspecizs, hlerbagen conserva, vinagrne, salias ¥ ofros
condimenfos. hiels faguee congedadal helados en pobva, bebiday o base de calfé. barritas de cerenles de onigen 1 Facas £
probefnas, fortitas, spceddnens del cafd, Tanes, pasteles on polvo, alimennes @ base de gvens, barrstag o chornlare ﬂmrﬂ'-':ﬁi
con profeinas, barrias para deporfivas, preparacdos de hidratos de carbono para i@ alimentacion, alimentos !
e fudraton oe carduwio de ongen vegefal glocoss pars e slimentano, bases pare Iaiicdos faroraiza
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 960 DE FECHA I5 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BioTechUSA
¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXFEDIENTE N® 23890/2023, SOLICTTADO POR ATLAS INVEST BV -seesesasmsnnnassan

beliiclis fo aloohdincas, bebidas eotdeicas, batidos (Tebidas de s o verduash bebidas mo aleahilicas Qe conlengan
prateinas, bebidas pe sloehdices que condengen creabing, beludes ne alcofudlicas gue contengan amupndcidos, befidss no
aleohdlicas que contengan cammiting, bebides vitaminedas, hetudes deportivas ennguecides con proteinas, bebidas me
sloohdlices o base de proveings: bebidas energéticrs, belidas energéticas que canfienen cafeina, bebidas energétea (e
medicingles), productos de dedicdas ne akoliohcas Lt pava bebwy, bebicas soldricas (no medacinales), bebidas deportivas,
hebidas departivas que contienen electrolitos, utensiffos, ollas ¥ reciprenies pars Wso doméstico ¥ de cocing, frescos pats
caraimelon, botellay purs merclar @ mane (cocteleras), tazas, botelay pars beber para Facer departe, enistalen(s para belidis,
portazrdcares, botellas para beber, reciplentes o BOfGQUInes pare chpsides ¥ vitainines (ne medicriales) botiquines (oo
medicingles), dispensadares personales de pastilfas o capswles para imo domdstica, cucharas dispenssdoris (idensilios
damdsticns o e cociigl, recipientes domdstioos imiversiles portdtiles, mescladores de bebidlas, dispensadores de befuidas,
snportes para bebidas, meecladoges pars Wwio domddbon poelicemooy, canfrmplonas (vecs), cantimplores gue se venden
virchas. imercladores (o eléctncos), botellas mercladoras {vacias), boredlas de pldsiics, embudos de plisoco, meecladores de
alimenias no elictricos. baodoves de alimentos no eléctnicas, botellas, vasos (vasos para beber), boteflas gue se verden vacias,
botellas de agua, péarros pars rs0 e COCING, fTEs peguerias, canmmplonas pars viajeros, cepilios de hmpiess pore matenal
deportive, ropa. caltado, sombreros mps infenon supetadones; plamas caloetines; suletadans depamivos; camuvenis fops
ey tbrmica; rope de cueres e de cuere armflcial plantifle para caleado; phantilias metilicas para calzado; calzedo
antideslizznte; hotas de fitbol: botas die cordones condones de apatos; enltado de tacdn alte; 2apatities: botas de barro, botas
ole goena; butas de esqud, botas de esqud: calzado depormive; calvada departive, calzadn atiénco sandaltas: suelis pars calzado;
eapwitillas de deperte; botas depovtivis. calzado deportive; tachivelas de cuene pars calzado deportives zapatillzs de deporte;
caizado ge boveo; calrado de ooio; mpetos; pantalones, chagieetas fepdis. sbrigos, chaguetas. caradores: chugietas; chaquetas
dle cleparte: chaguetas alwdkmiacds; chaguelas de deporte; prendas de vestir exteriares: albarmoces; rrages o haia; bafedares;
hatedares ae hade chancles de baflo) zapaiiles de playva; trafes de Iadio bafedores: gorror de bafor sandalas de bado
sapatilles de bafio; ropa de playa: gorros de hado; banadare; batadores; bafadones, ropa de bafio; hefedores; rops de bado:
hipsters: caloeteria géneros de pianto; géneros de punto (prendes de vestick, carsés (hasta b omiura) Kgueres, Ngas, orantes;
fegas, pranfes camusas canisas de mangs covta; rope interor que absorbe of sudor: pantalones deportives absorbentes
sigetadores déporiivos absorbentes; camivetrs deporinvas absorbenies; calcetines anniranspirantes cinlas pars le cabess gue
absorben ef vudorn, calvetes gue sbsorben ef sidor: mufieguernss gue absorben of sudor, calzoncitios que absorben of sidor;
pantalones quee absorben 3 frangpiacinl protectoves d axitls) caresoles [calentadores) calentadores de piermas
profectores de oides (prendas de vestic), profectores de piermas; calentadones de brazes (prendes de vestick, calentadores de
rodillas {prendas de vestirk calentadores de mitecad cinchas para la cnture: cordores médicos; garmas; profeciares oe gorras;
Barmvas; boirsas: gorray de béistol; gomay deportivas; padueios para & cabega: cuntas pars & cobegs pars hacer departe: gorras
ol pratectores: ropa de ciclizmo: pantalomes de mante; roge inpermealie, resistente al agua; iraes de Deogwens Dars esgi
rrCe ropa aslinte e mpermeatile rope confercionada ropa vasds (prences de vesticl guarites de erguil guanhes; baetas,
ptichos: chalecos chalpcos de pesca; chalevos degartiios: manguwitos (prendag de vesnir); monos, boses: corberas; corlsitas
protectires de cuello; bufandas; chales chales; clifurones de sedi, Birantes. cnfivones de coeno; cnfuromes {prendas de
WSt cRHLiranes dé Ciero artificial pantalones cortos; f2ldas; rope de ganaa pantalanes de gimnass; pantalones de
chandal para komires; pantalones de chindal pare mujeres; canvsetas de chanoel para hambres; camseras de chibodal par
imgenes; ropa deporiive; panfalones deportives camsetas deporiives, tops camsetas depurtivas de ananga corta; camiketas sin
ratigEs, camnetes depaortivas, pantdones bolgados de oo, calzancifos bdver, pantalanes de chindal; carmisetes infenores de
manga larga; camusetas con capucha; sudaderss con capeicha; sidaderss, pantalones de chindal pantalones de chindat
perseys: swdaderas; pantalones cordos de afgoddn: pamtalones cors, pandalones cortod: pamtalones cortos de Tels pars
hombres; pantalones cortos de feld pare frgeres, cimiselas camisetes de auangs cors chdndales; canfunnos de oo eatmisetas
de oo, sudsderss; pantalones e ooo; camisetas de chandal sudsderss para producios. . En ese sentido, la
denominacién solicitada "BioTechUSA® esth compuesti de tres elementos, por un lade, el término “hio®,
que significa “wds® u “organmmo vive™', Tech”, vocablo del idioma inglés que traducido se refiere a los
adjetivos Técnico”™y Tecnologico® v finalmente “USA “forma abreviada de “the United States of America®o
su traduccidn &l espahol “Estados Unidos de América®. De ello se colige que, la combinacién de los tres
elementas da lugar a una expresién que. en su conjunto, no constitiye la designacion pepeSina, Us

directamente descriptiva de los servicios tue el solicitante pretende amparar con U o ,',_
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Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue ..} La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesarinmente la eonsideracidn de fos
productos o senvicios especificos, o del tipe de productos o servicios, a fos que se aplhicaria el signo, Un
FEFmInG qQuie & cofmiin o gendrico para un tpo particular de productos o servicios poede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicos, Por ejemplo, se denegarfa e regisiro a las palabras
sigwientes por ser gendricas, habituales o necesarias pard fos productos o serviclos indicados:
ALGODON" para felas o productos texiiles: » "MANZANA® para productos fritales o confitures y compotas
de fruta. 8in embarga. la palabra "MANZANA®, 0 "APPLE" {en inglés) serfa distintiva, no genérica, usual ni
mecesarta para productos como computadoras o dispositivos electrdnicos. B término MANZANA® os
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacidn usial
cofoguial o téonica. Esa desvinculacian mnc'epnu.l' entre of ﬂgnn ¥ }m pmdm;'hu 7 los qu.hr se e ap-.l'rcari
corfiers aprirud distintiva af sigae. (. )7 --- _— e ---

Quie, atro elemento relevante al momento de determinar la distinovidad de una solicitud, s Ia
etiqueta gue conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que fa misma contiene la denominacion con una
tipografia especial de color negro, dentro de un fondo blanco, como se puede apreciar a continuacidn:-----

giolechUSA

Qyue, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el cardcter genérico o descriptivo
de los vocablos que compaonen la denominacion y bien podria clificarse a |a misma coma evocativa, no
encantrindose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genénca o descriptiva.-

Que. ahondando atn mas en el anilisis, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: "Existe una lines
divisaria tenue entre fos signos evocativas regisirables v Jos descriptives que no fo son. Los signos
cvocatives dan una idea de ol os of producto o sonicio en cuestion o sobre sus componenies o
CRracteristicas. A veces, mas gue Ling pfea se frate ofe hg cerfera, ¥ esto e ldgico puesto gue, de o
COrirana, fa marca serla enpafiosa, El signo descriptivo también designa estas mismas caracleristicas,
funciores, desting, ovigen, calidad, componentes, etcétera, La diferencia estd en que la designacidn
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe, La evocativa stempre tendrd en su
conformacidn agin elemento que ks Rard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use pars describir caracteristica alguna
de prodiuctos o servicios. No sucede lo mismo s se registrase ung designacidn descriptiva®. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *lug desigraciones genéncas definen no directamente ef

olyero én causa, sino M categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese abyefn” - commemeeee

Quie, en base 3 las consideraciones de hecho v de derecho expuestas. habiéndose realizado el examen
de registralalidad de la solicitud de registro, ésta Direccién General considera que &% un signo que posce las
caracteristicas necesarias prara madurar en IEEI:I.IM' e CanRigiaiente. ¥ al no l.rni:nrrtrar“ =4
las prohibiciones de la Ley N® 1294/%8 de Marcas, corresponde revocar la Resofucion recu ﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 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
¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 238902023, SOLICITADO POR ATLAS INVEST B.V.——-ccoeeemmceeen

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art, 19 REVOCAR la Resolucion N* 960 de fecha 15 de julio de 2024 dictada por la Direccitn
B A, == mm e s e e e e e e e s

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de fa soliotud de registro de la marca
*BioTechUSA Y ETIQUETA", clase 35, N* 23890/2023, sclicitada a nombre de ATLAS

A3 NOTIFIQUESE. - rroremremsrememee s e o e S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¥ 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCHON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 499262023, SOLICITADO POR COMPARNIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S (CTTRA] werrmrresmrmss s mes s s sttt

] - | ] ]
Asuncién, L 0 RAIL JUR

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional COMPARIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A {U'IEA}. contra la Resolucidon N2 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024,
dictada por |a Direccién de Marcas, v: - S s e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta ¢l representante convencional de COMPARIA
INDUSTRIAL DE TABACOS 5.A. (CITSA) ¢ interpone Recurso de Apelacitn en contra de fa Resolucidn N2
1970 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas. -«

Que, en fecha 18 de dicsembre de 2024 fue dictada la providenca que concedio el recurso de
I TN T B, +--= eecb  E  c m m R

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de COMPARLA INDUSTRIAL DE
TABACOS S.A. (CITSA) exprest agravios. Esta Direccidn tiene por presentadas la expresion de agravios y

llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025, —-wrrerererrremesersemrrr s e e e
COMSIDERANDOD:

Que, la mencionada Resolucion considera quer 7.} Que habvéndose realizado ef examen de
registrabifidad de la citada marca, ésta Direcoidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Maicas, que dispone que no pueden constifiir marcas: "Art, 2 Inc. e ). fos que congistan
enferamente en un signa que sea el nombye gendnico o designacidn del producto o servicio de que se trate,
o que pueds serviren el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o senvicio,” La
denominaciin se considera descriptiva v sin distineivicid J.l'gum: cony relacicn a oS servicios q'm.- dlasend
proteger.-. En consecuencia no ha flugar a lo solicitado, = -

Quie, entre oftros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; 7.0 La denominacidn “UMO
QUALITY VAPEST NO designa alpuin senvicio que protege, podria considerarse en el peor de los casos
evicativa, pero claramente constituye una expresion de fantasia para la clase 35, Basta con hacer un simple
ardlisiy de [a denominactan y serviclos profegidos para enfender que, desde ningln punte de vista, se
designa en fa misma algiin servicio protegido en fa clase. Denominaciones genédricas para la clase 35 serian
VENTA, PUBLICIDAD, IMPORTACION, EXPORTACION. Exas denominaciones i, efectivamente, desigrian ef
seyvicio que se protege. Ahora dard ejempios de denominaciones que caiifican o describen ef servicio, a
saber, RAPIDO, EFICAZ, OFTIMO, AGIL, CONVENIENTE, SEGURD. Por ende y segiin o establecido en la
propia ley de marcas, articulo 2 inciso e, definitvamente i marca de mi mandanfe no puede ser
considerada genérica m descriptiva.../.. 5 bien, f# marca contiene dentro de su denomiacidn fas palabras
QUALITY VAPES ("vaporizadores de calidad” en of wlioma inglés), of iérmine no extd siendo utilizade de
farrma atsladla, sino. que se encuentran dentro de una denominacicn de fantasfa, como fo es MO QL-AUH
VAPES, rérmino que, en su conjunito, forma una denominacion fetalmente ﬁ-l:'l-"{‘dﬂsﬂpi'ﬂ i
i ¥ peridrice o DeSCTIRHVE 1] <= —tsitinieatentdonialitspenssaste did o ho i asaiid o e L)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCEON Nv 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *UMOD
QUALITY VAPES ¥ ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N® 49926/2023, SOLICITADO POR mwmh
INDUSTRIAL DE TABACOS S AL (CITRA J-----+rrmmmmerrrrrmm s s s s s 4 e s S e e e

Que, cormesponde a esta mstancia administrativa resolver sobre la pmr:e-::ie-m,u o no del recurso
Int:'w::l.; PR RS R R . i i 5 i e e P - - Y R BB BB LRSS S EE SR

Que, tal como lo expresa el Are | de la Ley N° |294/98, las marcas son signos que sirven para disainguir
productos o servicios. Sin embargo, s encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, clertas
restricciones para ) registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
dErechio 8 CONMSTENILT LIS ITHRITEL =t 00t s s st o e e o o e o o e A 8 6 e

Que, a los efectos de determinar 51 la soliciud de registro de marca “UMO QUALITY VAPES ¥
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los gervigios que pretends amparar, debemos preguntarnos
si dicha demominacién constituye la designacion usual de los servicios qun: solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los gepvicios que se desea amparar, - e e s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para gepagios comprendidos en la glase 35 del
nomenclador internacional, bajo la siguiente descripoion: . mportacidn, expertacidn, comercializacian y
publicidad de cigarriilos electrinicos, vapornzadores bucales para fumadares, soluciones louidas para uso
en cigarrifos electrdnicos, articwdos pars fismadores... " En ese sentido, la denominacion solicitida “UMO
QUALITY VAPES® estd compuesta de tres elementos, por un lada, el término "UMO", que es una variacion
e ortografia o una escritura incorrecta de la palabra “HUMO" la cual posee vanos significados, entre ellas
el de vapor o también la de mezcla visible de gases producida por la combustion de una sustancia', Por otra
parte, el vocablo inghés “QUALITY™ que traducido al espaftol significa “calidad™® y finalmente el vocable
“VAPES™ que tradurcido seris “vaporizadores®. De ello se colige que, la combinacian de los tres elementas
mencionados, da lugar a uma expresién que, en su conjunto, no constituye la designacion necesaria, usuul o
directamente descriptiva de los gervigios que el solicitante pretende amparar con su Solicitud.---s-rssrsreee

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigues ) La evaluacidn de este motive de densgacidn requiene necesariamente (3 consideracidn de fos
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a Jos que se aplicaria el signo, Un
férminG que es comiin o gendrica para in dpo particular de productos o servicios poede ser may distintivo
para un tpo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
sgurentes por ser genéricas, habituales ¢ necesanas pama fos productes o serviclos indicados: e
"ALGODON" para tedas o productos textiles; » "MANZANA para productos frutales o confituras ¥ compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA® o "APPLE™ {en inglés) seria distintiva, no gendrica, usual ni
necesana para productos como computadoras o dispositivos electrdnicos Ef térming MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no correspende de modo alguno con su desigpation eyl
codoguial o técnica. Esa desvinculaciin l:unrqn{ua.f entre ef srgnu y Jos pmdm.rm it lospu se Je aplicied
confiere aptitud distintiva al signo. ()T --—---,-.«—-—w- TP
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 1970 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 ¥ ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 499262023, SOLICITADO POR COMPARIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CTTSA). sonsamassanssasssnsaissistmiam e s s e smn sman A S PR A E b N K- S E T

Que, otro elemento relevante al moments de determinar la distintividad de una solicitud, e la
etiqueta que conforma a la solicitud, Al respecto, vemos gue |3 misma contiene la denominacidn con una
tipografia especial de color blanco, dentro de un fondo Negro, come se puede apreciar a continuaciin:-----

Qrue, estos eiementos apartan ckerta disnntividad que podria alejar el caricter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen [a denominacidn y bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrindose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o deseriptiva.-

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 monopalizar la forma directa,
insosiayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su products o servicio, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones tcnicas principales de sus servicios, £s eminentemente
evocativa, dotado de oerta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el COMUEnToe tle aervieiog, (Juie prrot'jenen de vina misma L] I e e

Que, ahondando ain 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, dicendo: *Existe una lines
divisaria fenue entre los signos evocativas registrabfes v fos descrpiives gue no lo son. Los SIGHOS
evocativos dan una idea de cudl es el producto o senvicio en cuestidn o solwe sus companentes o
caracterisiicas. A vecres, s gue g kles, se Irate oe una cerfoea, ¥ oEto ©F |'.-_'ig.l|:c| puesio gue, e fa
Conlrano, 13 marca seria engafiosa. El signo descriptive tamivén designa estas mismas caracteristicas,
funciones, desting, ofgen, calidad, componentes, cicétera, La diferencs estd en que 3 designacion
descriptiva es Iz pecesaria o usual para aguelles qiue se describe, La evocativa siempre: tendrd en su
conifarmaciin algdn elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasi. Al concederse una marca
evocativa no se quita del daminio pidblico nirgunae palalva goe se use prara descriiir earactarfstica Al
e productos o senicios. No sicede fo mismo 51 se regisirase une designacidn descriptiva”, Respecto a las
designaciones genéncas, el Dy, Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamenie ol
iifefo en caursa, sino la categonia, la especie o ef género, a los que pertenece ese obyefn,” -

Que. en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose rpdlizado g_-l-:-_r:hnu-:.
de registrabihidad de la selictud de registro, ésta Direccion General considera qm,-l-u. urkpno gpe posde las
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1970 DE FECHA 27 DE NOVIEMBERE 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 (T A ) - eemem et e e ettt s b e

caracteristicas necesanas para madurar en registro; por consiguiente, ¥ al no encentrarse inserts dentro de
|as prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar [a Resolucion recurmida, --ssessesseeres

POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDLUSTRLAL
RESUELVE
Art, 18 REVOCAR |z Resolecion M® 1970 de fecha 27 de noviembre de 2024 dictada |:||:.r la
Direccion de Marcas, ---wresrrrrmrr s s s s s e s e -

Art, 20 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de |a marca *UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA", clase 35, N* Eﬁ'ﬂﬂgﬂﬂ solicitada a nombre de
COMPANLA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA). -
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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 M, qummimmmcmmh
INDUSTRIAL DE TABACOS 5.4, fm}_.......................‘...u..... e o e

ASLUNICHIN, E |:I TP

VISTO: el recurse de apelacion interpuesto por el representante convencional COMPARNIA
INDUSTRIAL DE TABACOS S.A. (CITSA), contra la REﬁHhJEH]r‘I. M¥ 1971 de fecha 27 de noviembre de 2024,
dictada par kb Direccion die Marcis, ¥ om0 s b e 0 b im0 A S AR bR kb ks

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de COMPANIA
INDUSTRIAL DE TABACOS 5.A. (CITSA) ¢ interpone Recurso de Apelal:'l:&n en cantra de la Resalucidn N9
1971 de fecha 27 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.--—-—--rr=rrrerrrrrrrrmrmr .

Que, en fecha 18 de diciermnbre de 2024 fue dictada la pmvldenma que- concedid el recurso de
-ﬂFE'|-IEI15ﬂ||"I['I!'J"|':Ile'5-1-D L e e e o e e e etk mi i BN T DT SN WS T TR Y s

Que, en fecha 12 de febrero de 2025, el representante convencional de COMPANLA INDUSTRIAL DE
TABACOS S.A, (CITSA) expresd agravios. Esta Direccidn liene por prrsentada ka expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2025, ««seeasssisnan e e e e

CONSIDERANDO:

Que, ka mencionada Resolucion considera que: ¥.) Que habvéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citads marca, ésta Direceldn considera gue la misma imcurre en s prohituciones de
Loy [294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e ). fos que consistan
enferamente o un sgno gue sea of nomibre gendrion o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueds servir en el comercio pard calificar o describir algumna caracteristica del producto o servicin.” La
derominacidn se considera descriptiva v sin distintividad alguna con relacidn a fos productos r.}Lr.e desa
proteger.-, En consecuencia no ha lgar 2 10 solcitadn, -« - i s s s b o

Que, entre otros argamentos, se agravia el apelante y manifiesta; Y-} La denominacidn UMD
QUALITY VAPES™, NO designa algidn producto que profege, podiia considerarse en of peor de los casos
evocativa, pero claramente conshtuye ung exprendn de fantasia para la ofase 4. Basta con hacer un simple
andhsis de la denominacion y productos profogidos para entender que, desde mingidn punto de vista, se
designa en la misma algin products prategido en fa clase. Depominaciones genénicas para (o clase 34 serian
TABACO, CICARRILLOS, PURCOS, VAPORIZADORES, PIPAS. Fsas denominaciones sl efectivamente,
destgman &f producto que se protege. Ahora daré efemplos de denominaciones gue califican o describen ef
producto, a saber; FERFUMADOS, SABORIZADOS, FUERTES, SUAVES. Por endhe ¥ segin fo establecido en
fa propia fey de marcas, articulo 2 inciso e, definitivamente a marca de mi mandante no puede ser
congsiderada gendiica ni descriptiva,. /., 51 bien, [ marca cortréne dentro de su denomenacion fas palabras
QUALITY VAPES (“vaponrizadores de calidad” en ef idioma inglés), ef término no estd siendo wilizado de-
farma aislada, sino, gue se encuerttran dentro de iena denominacion de fantasia, como lo ex AT
VAPES, términe gue. en su conjunio. forma una denominzcidn rofalmente novedosa paga
de'ser gerndrics 0 deStriplivd [, ) =it et e s s
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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 cnmp.mtn
INTHUSTRIAL DE TABNOOSE BA; [CTTHA) =i rimmsriri s remsbamseses et s smaomse s bomsssisosasosssenesss

Quie, corresponde @ esta instancia admimstrativa resolver sobre |8 procedencia o no del recurso
.ntr_lmumu_"..-...”-u..-.-u---.-...-..........---------------------------------------—----------------------r-.-.-r.-...uu......

Que, tul como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, [as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcana, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilides como el
hereti 3 DOMEITULIT LITKE TULEITAL & s 08 0008 50 B b 8 0 B S e S .8 e i e i e e e et B s

Que. a los efectos de determinar s la solicitud de registro de marca *UMO QUALITY VAPES Y
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos
preguntames s dicha denominacion constituye la designacidn usual de Il:r.'. W que solicita o se
refiere a caracteristicas propias de los DIOdUCIOs que se desea amparar, - s

Cue, la marea solicitante pretende obtener la cobertura para producios comprendados en b glase 34
del nomenclador internacional. bajo la siguente descripoidn: . Cigarnilos electrdnicos y vaporizadores
imicales para fumadores..” En ese sentido, la denominacién solicitads “UMO QUALITY VAPES® esti
compuesta de tres elementos, por un lado, el término "UMOT que es una variacion de ortografia o una
escritura incorrecta de la palabra "HUMO" la cual posee varios significados. entre ellos el de vapor o
tambien la de mexcl visible de gases producida por la combustion de uma sustancia', Por otra parte, ¢l
vocablo inglés "QUALITY™ que traducide al espaiol 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 expresidn gue, en su conjunto, no constituye la designacion necesana, usual o directamente
descrnptiva de los productos que el selicitante pretende amparar con su solicitud. —-- e,

Al respecta, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigues ..) La evaluaciin de éste mobivo de denegacidn requiere necessriaments 13 consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios. a los que se aplicaria el signo. Un
Férmuno que es cowndn o gendrice pare uh Bpo partcular de productos o servicios poede ser muy distintive
jpara un tipo diferente de prodictos o servicios. Por ejemplo, se denegaria & registro a las palabras
siguientes por ser pendiicas, habituales o necessnas para los productos o servicios indicadps: =
"ALGODON" para telas o productos textiles; o “MANZANA® para productas frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, Ia palabra "MANZANA®, 0 "APPLE" (en inglés) sevia distintiva, no genérica, usual nf
necesaria para prodisctos como computadoras o dispositivas elecronicos. £ término MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con st degyenaen
cofogiial o tévrice Esa desvinculacidn conceptual entre ef .-i-.l_g'nu ."" fers ,r:mn'ur:rcu a los
confiere apritud disintiva al SR [ )T s T e =,
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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 COMPARIA
INDUSTRIAL DE TABACOS A {CITSEA )~ reermmrrememmremmsemrareres s

s, obro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemaos g la misma contienes la denominacion con una
tipografia especial de color blanco, dentro de un fondo negro, como se puede apreciar a continuacidn:.--—--

Quie, estos elementos aportan certa distintividad que podria alejar el cardcter genérico o cl.e-_c.q_':qj[.'.'n
de los vocablos que componen la denominacidn y hien podria calificarse a la misma como evocativa. no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genénica o descriptiva.-

Que, fa Resolucidn recurrida se funda en lo precepruada en el inciso ) de la Ley. Al respectn, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslavable, de que & comerciinte o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto. obligindolo a recurnr a drcunloguios
para lograr aguella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a lo
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, o3 eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un products, linea de
FIF-:]LTI.I-::EHE L¥ EI [ '.:llllll.lllTI'I"I'Il" ||r||||||4 s I:II SEFYICIOR ) I:ll.ll" I'Irl':l"n'll_"'l'l:l_'l'l dl'_' LEME TSNS |-_'||'|'|F|r-|-_':|i..:|_ oy

Que, ahondando aiin mas en el amdlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: "Existe una finea
divisaria tenue entre los signos evocativos registrables v fos descriptives que no fo son, Los signos
evocativos dan una fdea de cudl es of prodincto o senicio en cuestidn o sobre sus componentes o
caractenisiicas. A veoes, mels e L dtea, g frata oo una corfees, ¥ est 05 |'.*_"|'|_1,_7.|:'.L| puesto gue, de o
Canlrarmo, \a marca seria engafose Bl signo descnptive fambién designa estes mismas caracteristicas,
funcrones, destino, ongen, calidad componentes, etodtera. La diferencia estd en que fa designacidn
descriptiva €5 13 necesaria o usual pars agueflo guoe se descrbe, Lo evocativa SACTIe tendrd en sp
conformacidn aiglin elemento gue i3 hard, en menor o mayor grade. de fantasia. Al concederse wna marca
evardliva mo se qrata del dominio pablico ninguna palabra que se use para describir caracter(stica aliguna
e productos o servicias. No sucede o misma si se registrase e designacidn descriptiva®, Respecto a las
||-|'~.'=||'.-;'|1.r|.||::-||-|":l. BerniEricas, =l D, Oamend EX[Iresa; *laz n'p_wgn.l.;'.-nne_q SERErICEs definen na directiments ef
olyetn en causs, sino (8 categoria, la especte o & géners, a fox gue pertensce ese abfefn” = e .

Quie, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado g
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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 ¥ ETIQUETA®, CLASE 34, EXPEDIENTE N* 49938/2023, SOLICITADO POR Eﬂh{l’ﬁﬁh
INDUSTRIAL DE TABACIDE S.A [CTTBA] ~ssrryesesitstmmmsissionsssarimromtasssioms s smmmmmts s rsssiromss e e sesemreeers

caraCTerisiicas Necesanas para madurar en régistro; por consaguiente, 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. 19 REVOCAR la Resoluckin N® 1971 de 11.'L|'|J 27 dg- |1|;,a1.-1|:|'r||;i|1;' de 2024 dictad pur la
Erreccidn de Marcas, = rrorremmsrrsaasnans " smaeamns

Art, 28 ORDENAR la prosecuciin de tramites de la galicitud de registro de la marca “UMO
QUALITY VAPES Y ETIQUETA®, clase 34, N® 49938/2023, solicitada & nombre de
COMPARIA INDUSTRIAL DE TABACOS S.A (CITSA).--
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VENIRE Y
ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 81961/2022, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL seessssrsnssnsmsnssmmmnnmas

Asuncidn, ] | MAR 2005

VISTO: &l recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de Claudia Fadul en
contra de [a Resolucion N® 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Dsreccion de Marcas, i;--------—--

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mareo de 2025 se presenta la representante convencional de Claudia Fadul e
interpone Recurso de .A.pelauﬁ-n er contra de la Resolucion N9 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada
por la Direccion de Marcas, - wertvssrremraTeaTr T s

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la pmwd:nni que concedid e recurso de apelacidn
Inttm‘utﬂ‘-‘l i i e e e —— e LT e P P T N P P R R b

Quee, en fecha 29 de abril de 2025, la representante convencional de Claudia Fadul expresd agravios;
Esta Direccion tiene punr contestada la expresion de ip,nhm jr llama autos para resalver en fecha 02 de
Ay g 2075 - e o S S e 0 0 8 0 0 S e 1 U 1 S 0 L O e PR YRR WY R

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: ) Que habiéndose realizado & bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existengia en dicha clase de la marca: Expediente
I20- 2064106 Denominacidn Venice Clase 38 Registro $2747) Titlar Inmobiliara Raices Sa. (FY)
Comentaria: Que las denominaciones son casl idénticas, muy semeanies, no podrin fener coexistencls
pacifica, en una misma clase, sin crear fesgo de confusidn entre fos consumidores.:, por lo gue de
conformidad al articulo 82 de la Ley 129498 de Marcas, ro ha lugar d lo solicitado [, )5 —-reeeeemmemeemeeeneees

Que, entre otros argumentos, se agravia el spelante y manifiesta: ¥.) se puede apreciar gue mos
encontramos ante signos con elementos perfectamente diferencisbles entre si, gue vuelven inconfundiblfies
a fox mismos: Desde el plano wisual, encontramos que f& marca solicitada o8 una mixta, gue cuenta cofn i
logotipo novedoso y distintivo, que por si solo extingue cualquier supuesto riesgo de canfusidn con ef
signo registrado con anterondad, «f cual es una marca denominativa. Por su parte, recurriendo @ fa
dimensidn idenldgica, encontramas que e signo registrado “VENICE™ es una palabra en idioma inglés, con
un stemificado Gcilmente reconocible por parte del plblico consumidor, cuya fraduccidn al castellano serfa
“VENECIA®, la ciudad italiana. En cambio, e signo solictado por mi mandante, “VENIRE", se encuentra
constituido por una pabatva on idioma italiano gue significa “VENIRT.. )" - e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre l procedencia o no del recurso
IﬁtE'FFH.'IE!lﬂ. i e e e e e B EE PR T EE L E IR B e o e I T B N e N N e N e e e e e e

Que, antes de entrar a analizar el fondo de b cuestidn v tras el andlisis de las documentaciones
obrantes en el expediente. se ha podido corroborar que la recurrente presenta en autos

COMVIVENCIA PACIFICA DE MARCAS® celebradn entre INMOBILIARIA RAICES S.A., titula

IH:I'- 1l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 148 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE H.E-G:ISTRDDELAHARCA"-’EHIH.EY
ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL ~-==s=sssessusaassasanss

antecedente y |a Sra, CLAUDIA MARIA FADUL GONZALEZ propietaria de |a marca solicitada, que expresa
cuanto sigue: ..) Las Partes acuerdan la coexistencia de las marcas “VENIRE" y "VENICE y logotipo® en ef
Paraguay {en adelante el “Territorio®) para los servicios comprendidos en la clase 3, en los términos y
condiciones que se formularin a continuacidn_/ INMOBILIARIA RAICES 5.A. se compromete a no oljetar
el uso de Iz marca "VENIRE y Logotipo™ por parte de CLAUDIA FADUL o de su empresa, CREQ INMUEBLES
SA. en ef Paraguay; ni a oponerse a su registro como marca (.)° Bl documento cuenta con certificacton de
firmas, reuniendo de esta manera los requisitos formales requernidos para este tipo de actuaciones, -«

Quie, ante estas circunstancias, esta Direccian General no ve impedimentos en autonzar ef registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el anrecedente, puesto que efectivamente sus trutares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado ocal, === s

Que. en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la
sulicitud de rEJ;IEll:h de marca “VENIRE Y E'I1'QI.FF_TA‘ es viable ]m-r lo que :_u:rggp-nnd:e revocar |a
resolucedn recurticda.-- S g s F . A

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

ATt |® REVOCAR la Resolucidin N* 148 de fechu 13 de febrero de 2025 dictada g,:u-r la
DI:I'I-."CEI&II'[ dtl !'u'l'.'iﬂ..l!. e L e T R T ey

At 1% ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“VENIRE Y EﬂQ‘UET-'L' clase 36, FIFE'I:LIEntE' N* BI961/2023, solicitada a nombre de

A3 NOTIFIQUESE. -rrvvesorresssssniunsassssensons s iiine«rrsssssngosssfors et e ;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION NP 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N* B2578/2017, SOLICITADO POR MARURI
BPORTS FIBHING TACKL R B e e e

Asuncidn, 7 7 AR 026

VISTO: El recursn de apelacion interpuesto por el representante convencional de FIRESA 5.A. contra

la Resolucidn N2 1046 de fecha 25 de noviembre de 2009, dictada pnf Ia Direccion de Asuntos Marcarios
meﬂﬁn W1 st s e ki e P T R S S R LAY Rt e o e B = AR -

RESULTA:

Que, en fecha 18 de dicembre de 2020 se presenta el representante convencional de FIRESA 5.4 ¢
interpong recurso de apelacion contra la Resolucion N? 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, :hr.ta:h pmr
la Direccidn de Asuntos Marcarios LITEIOGs, <« e bbb bbb

Quie, en fecha 26 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
T Ty L T T -

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de FIRESA S.A. expresd agravios;
dictindose en fecha 21 de julio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expreston de agravios v se corre traslado a [a contraparte por todo el término de ley, ---—ommeeeeameececianean..

Que, en fecha 25 de octubre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccidn General
Hamd autos para resolver en fecha 01 de diclembire die 2022 --+r—mmmmmmremrmemrrem s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciom recurrida considera 7..) en un andlisis @n conjinto @nooniramos gue entre (zs
IMArcas en PuUgna no existen semejanzas en of aspecto denominative. Por lo tanto. estamos delante de una
marca gue retine los requisiros de novedad v de especialidad, exigidos por la Ley de Marca. Qive, &5 muy
notoria {a diferencia entre las marcas en pugna Al propunciar dichas marcas generan recuerdos opuesios,
Ias rmimas differen en of plano forético, uno muy diferente a &y otra evitando fa posibilidad gee of pablice
fas asocie entre s, por fo gue po existen impedimentos pare denegar b marca sodicitads sea registrada . )5

Quee, se agravia el apelante, ¥ entre ofros argumentos expresa: *(. ) Niego categdrdcamente gue entre
lzs marcas HYPERCREINT vs. HYPER no existan semejanzas, taf come se afirma, sino que b marca
prhcionads en autos se encuenira intogramente comprendrda en fa marca mvocada como base de esta
apasicion, pues aguella reprodice fotalmmente fa pate inicial de ésta /. Entonces, asi copeetida, b marcs
HYPER pareciera ser una vanante de la marca HYPERCREDIT, ya registrada en nuwestro pais por mi
mandante, o una marca detivach de ésta, Io que se debe al hecho de gue las marcas enfrentadas se
recuardan de mapera andloga. _/. Comp consecuencia, no puede permitivse @ coexistencia pacifica de [a
marca soficitada en aitos con e marca de i mandante, pues es indiscutible que extshe un elevadisima
riespn de confUusiin Indirecta enire (25 Marcas em PUgng. (. ) e e oottt bannias

Ir—"l“lnll
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "HYPER", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FISHING TREKLE B+ =+ mmrmr s rrms s s simimaniiors o S s o s s o . s e S e -

MARURI SPORTS FISHING TACKLE SA. gue corresponde al Expediente N® 178257, o coal podei ser
corroborade por la Direccidn General, ingresando al Sisterma Informitico de la IINAPY, La recurrente en su
presentacién entre otros aduce gue fa marca soficitads HYPER pareciera ser una varante de fa marca
HYPERCREINT, ya registrada en huestro pafs por mi mandante, o una marca denvada de dsta, fo gue se
debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera andloga, () Al respecto, me permito
serfalar que la marca que representa el colega en cuanto & servicio refiere, es italmente diferente. distineo
al rubro que se dedica mi representada, imitindose ésta exclusivamente, a ARTICULOS PARA LA PESCA. La
serfora Directora General, podri apreciar que sé frata de PRODUCTOS MUY DIFERENTES a la solicitada por
mi parte, por tanto, no se puede atnbuir al inferior que no ha fenido en cuenia sus regisros, porgue tales
registros SON DIFERENTES, en servicios a fa solicitacla por mi parte. v por consiguiente no da lugar o dudas,
e maners guie o podrd causar en of consumidor, ERROR y CONFUSION, por lo gue no se estard violando
la naturaleza misma de la ley de marcas, cual es de imponer orden y previsibiidad en los agentes
SCONGMIcos, Coniraramente @ lo sefalado por la adversa Al respecto, me. pevmito transoribir a
Continuacion marcas que actuaimente, COEXISTE pacificamente en & mercadn, con fa marca de fa adversa
¥ la marca registrada por mi parte, comprartiendo ln RALE, HIPER () s e e

Quie, -..mveqmrlde a esla :il:prnl:h.-nv:l-a administrativa resolver sobre la prucedﬂ'nru o mo el recurso
In"ﬂrpun—sm B 8 e e R e e i O g g R O N R R e e e i i

(jue, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea . el resultado que arroje la visidn en conjunto es el
cniterio gue debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, mnespnndt- resolver si cabe o nola ru-.-r-lhuluda:l de confusidm entre la sclicitud de n.-g.:-m ¥
las marcas OB LB, +- - o ro s E da b en t smemsm s ik

Que, relizando ol cotejo ortogrifico v fonético entre la solicitud de registro "HYPER® (Clase 35) v [a
oponente “HYPERCREDIT® (Clage 35), vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial “HYPER"
presente en estas denominaciones. No chstante, se adviere que las marcas difieren tanto en su estructura
como en su forma de expresion. En efecto, la marca oponente incorpora un segundo elemento
denominative "CREDIT™, ef cual altera su longitud, estructura grifica y composician general, mientras que
fa marca solicitada se presenta come un signo breve y de configurackn simple. Asimisme, desde ¢l punto
de vista fonético, la marca oponente presenta una pronunciacion mas extensa y de mayor carga silibica,
distinta respecto de la marc solicitada. Por ende, tales particulardades confieren a cads signo una
wdentidad visual propia y una percepeitin global diferenciada al momento de su comparacitin: — e

HYPER  (marca solicitada), y
HYPERCREDIT (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, al realizar o] cotejo de las coberturas de las mareas
analizadas en el caso de autes, vemos que la marca oponente “HYPERCREDIT™ Registro M543
proteccién abarca los servicios de la glage 35 * Servicios de publicidad, gestidn de negoods
administracion comercial trabajos de eficina.”. En cambio, la marca solicitada “3ve

. ;
e B | e
w1 L il | Rt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N? 1046 DE FECHA 25 DE NOVIEMERE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "HYPER®, CLASE 5. EXPEDIENTE N* 82578/2017. SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FIEETNG TATHILE Bl -t s em s s s s s s s i 0 e 0 0 Ll e e A

exportacuin, comercializacian, publicidad p distribucidn de articulos para 2 pesea” De la comparacidn de
ambas coberturas se desprende con clandad que la marca oponente "HYPERCREDIT™ v la marca solicitada
"HYPER® presentan diferencias sustanciales en cuanto a la naturaleza y finalidad de los servicios que
distinguen, los cuales no guardan entre si una conexidn competitiva o comercial directa y se encuentran
dirigidos a piblicos consumidores distintos, En consecuencia, esta dependencia administrativa comparte [a
conclusion a la que ha arnbado el A quo. en cuanto a desestimar la oposicion planteada en autos. -

Que, adicionalmente, esta Direccidin considiera opartuno 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 dnice signo que compone una marca, para utilizarfo
en conjunte con ofros elementos, en offa marca, no pecesaramente Implica que esas marcas sean
corfundibles®, 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 demis elementos analizados en
COMJLINGD 20 |8 PresE Pl LTI, < s st e e e e e s

Que, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, habléndose realirado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn General considera que es un signo con
caracteristicas propas, ¥ gue no existe riesgo de confusion ya que, analeadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo antenormente expliesto, l:'l:lrl'il_'.EF'IJndi_'

confirmar la resolucion PecurTIda. «« o e e e e
FOR TANTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERINA DE LA FROPMIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1% CONFIRMAR la Resolucion N® 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019 dicrada p:rrl:l.
Direccion de Asuntos Marcanos LILIZIosas, «——----—rreee sresrrsrrsssrreasimeTmannana

Art. 29 DISPONER la prosecucion de trimites de la an-ihtil:ud! de registro de [a marca
"HYPER", Clase 35, Expediente N* 82578/2017, sc ;
SPORTS FISHING TACKLE Bl wsweiensssnsss sovesrusasassssnsssnssnssnnlpnsssosjingss iisssssss .

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.csssssmnsomens T

-

[ragmroas Bt | I"Lll i
I'||||' ||II'|ﬁ el B .-FIJ
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' sancher Merrern, Andrds. “Uafsode de b bvcas” Edibonal La Ley, Asumodim. 2005,
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POR LA CUAL S5E REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 137337 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N*® 22439/2025 SOLICTTADA POR DIGITAL ASSETS S.A, —

T f
Asncsn. 11 RM 1026

VISTA: La solicitud de registro de marca *BITCOIN BAR®. Acta N® 22439/2025, clase 43, solicitada
por DIGITAL ASSETS S.A. y; =sesssssascas e S A A e i S e st

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marro de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL
ASSETS S.A. v solicita ¢l registro de fa marca *BITCOIN BAR®, para amparar los servicios de la clase 43, —

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N 137537 por |a Direccion de
bdarcas. favorable & la concesion de la referida solicitud de mancs. —=sssoemmm i saiiaies

COMEBIDERANDOD:

e, fue remindo a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca “BITCOIN BAR™, Acta N 224392025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A,, con Dictamen de
|a Direccidn de Marcas N® 137537 de fecha 1% de noviembre de 2025, favorable a la emision de la respectiva
Resomiciin de ComoRglin. = r s et e e e e et S R R R i

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' s esta dependencia administrativa, al momento
de analizar |a vishilidad para la correspondiente concesidn del registro de una solicitud de marca, no salo
s¢ debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no e encuentre
inmerse dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria. velando siempre por el interés
PRI =0 e o A et e A G s L A e R S

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294798, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcana, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas himitsciones a la hora de considerar Iz viabilidad
del registro marcano se encuentran para precautelsr otros derechos o intereses, tan validos como of
e C P @ OO SRTLLIT LTV TIBTIC, = acn im0 B

Que, en ese orden de jdeas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidaor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la soliciod en wimite v determinar s la
misma se encuadra dentro de las restricoiones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, la marca solicitada "BITCOIN BAR® se encuentra compuesta par dos vocablos: *BITCOINT ¥
“BAR". Uno de ellos -el vocablo BAR- no es reivindicado por el solicitante segin el formulario de sobicrtud
de registro obrante a {5, 01 del expediente administrativo. Respecto al otro términa: “BITCOINT, esta
direccion considera pertinente mencionar que el término fue scufado por una persona que se hacia lamar
con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicd un articulo cientifico el 31 de octubre de 2008 Brulado
Bitcoin: un sistema de efectve electrinico de jgual @ jguaf,  El BITCOIN es una moneda digital
descentralizada que funciona mediante una red entre pares (PZPF), permitiendo transacciones sin
inbermediarios framclinog’, — - e T S e e s et

" Articubn 8% La Directidn de la Propiedad ubusmal en nteets del piblico, podrs denegar el registro dg ana m
armEjanie & ot r regrads pars el mismo productooo servica, con otificacsdn al sohoitante. am mn‘l.mdnfmmnmrlu
misired regiarracls,
" Wakamio, § rmn-mﬂmm-l ur sistema e efecie e i de geal a pual 'I"r:ﬁm-rhdh,n.uhﬂ.rﬁr'l 1
Lavary, @ 1

* Tibcomn AU e pevisstin: e i felseern de HR28L Er Wikapedisg |[gipdiesosdbepedin gkl oo '. .
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 2243972025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A, —

El pérmino “BITCOINT fue empleado miciadlmente en el afo 2008, Dado que ha sido ampliamente
difundido y sigue siendo de uso masivo entre &l pablico cansumidor hasta la fecha, se concluye que este
térming reivindicado en la presente soliciiud constituye un vocablo preexistents de Eran uso en
[FANSacCIonas a dim":ial ——rrmeres B D T O 0 0 0 8 e e e i e i i e o e 4

En este contexto. surge la duda sobre la distincidn efectiva de la marca solicitada, en relackon con si
mgfn}"ﬂﬂmm_ ----------------------------------------------------------------- rrTrEe AT rET PEATEN RN AN RN T AN

Cabe traer a colacion lo estipulado en el Arc 2, Inc., 1) de la Ley N® 1294/98 que dispone: ©.Jos signas

e se hubiesen solicitade o registrado por qur-t'n no fuviese legitimo interds o por qr..'.lm mﬂa.u:'.r.}udeb.leru
CONOCAr gL ef SIETO PEFTENETTA & LI BEFEEIIL ¥~ sem et ettt s s an e e e

Que. conforme a lo mencionado phrrafos mas arriba, el voeablo *BITCOIN® fue creado y utilizado
plblicamente por su creador, éste tirmino resultd ampliamente difundido v utilizado en beneficio de los
usuaros, extremo que demuestra que el vocablo "BITCOINT ha pasado a ser parte de la comunidad. La
denominacion prefendida por &l solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es asi gue, al tener
il reconocimiento mencionado, la denominacién pasa & estar en el dominio pablicn, —-------eeereeaneea- .

Que, de acuerdo con el doctnng més aceptada en matena marcana, “Aungue en prncipin o esfees de
proteccion de [as marcas es termtovral. sin embarge fa buena fe gue debe regular las relaciones del
coimercio interno e infernacional exorbita las fronteras; para elflo no hay terntovialidad, pues noe es
admigible que nadie se apropie de lo gue no fe perferece, sea gue e ntular del bien lesionado renga su
domicilio en el pals o en el extranjero. La prueba estd, en gue hay que proteger en tales casos no las marcas
ere 5l sino gue se mantengan en las reliciones del comercio internacional también las .I'EE'JH éricas de La
lealtad v [e buena fe% v en este sentido, la casualidad milagrosa no puede exisip.- oo,

También el Art. 2, Inc. ) de la Ley N* 1294/98 dispone: =.Jos gue consistan enferamente en un signo
que sea el nombre genénco o designacion del producta o servicie de que s trale, o que pueda servir en ef
comevcio para calificar o describir alguna caracteristica del producte o servicio.” Respecto & las
designaciones  genericas, & Dr. Otamendi expresa: “(_)fas designaciones genéncas  definen no
directamente of objeto en causa, sino la categonia, fa cspecie o el género, a los que perfengce ese objetof,. J\
El misme autor expresa igualmente: . JExiste otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin
que pase a ser indicativo de un producto o de sus caracteristicas.../. Se trata de un signo, gue sin ser
designativo o indicativo, estd en el dominio pdblice. Serd wregistrable por carecer de capacidad distintiva

A También puede darse con lay frases publictaras. cuando muchos y varfados comerciantes usan las
mismas frases. El oborgar 1na marca & estos .-::gnm seria sacar algo que estd en el dominio pubilico, algo que-
p;-rr.,-m_-;-._-qm;kr;{ B l S e e L S R T e F e P P e e T R T )

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores dentificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: jcudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mas #0n teniendo en cuenta que €l solicitinte no reivindica |a palabra "BAR®, siendo el vocablo

“BITCOINT &l vocablo sobre e cual vuelca toda |a capacided distintiva de su marca, vocablo que posee un
recanocimients global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferengiadores
suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, BT consy
la distintividad necesana, la solicitud no cumple con uno de los requising Fundamen s cu-rEatstro
CLOHTID IMENCH, ss=ssssasansnsaa e e e e T R :I'!I.IIII.JJ e . : - -- -
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POR LA CUAL 5E REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 137537 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN BAR", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 2243912025 SOLICTTADA FOR DIGITAL ASSETS 5.A. —

Que, ésta Dareccion estima que, sdemas de la prohibicion mencionada, la solicitud 32 opone
igualmente a lo previsto en el inc. g de la Ley N 1794/98:
imutacidn, traduccian, transliteracidn o rr.ammp:'u'i'.rl foekal o pmmwm_mm i

sinvilar, m 7 : que perfenece a un fercern,
CLalesguierd Qe sean J'::--.: productas o servicios a fos gue se apligoen ] signa, cuando i Uso ¥ pegrsino
fuesen suscoptibles de causar confusidn o un Mesgo de asociacidn con ese tercern, o signifiguen un
aprovechamiento de la notoredad del signo o fa dilucvan de su fuerza distintiva, cualquiers sea la manera o
medio por of cual e hubiese hecho conocido of signa”, la denominacidn solicitada también incurre en la
prohibicién del inc. a) “fos signos o medios -I:I'J"iF'.lriI'Tl-"l:'J-I CTHItrRrios 4 J'a.l't';l-' al ovden ;.h:-IHrm. ala mmﬂ'yij'e.i
Bilenas costiunbres v ggue ] i

mode de fabricacion, las caracteristicas o .fal aptrh.rd) hnair-:lh-n' del c'm,:nl'm de Il:n-.'.' p.ran'ur:tus o senvicios de
L £ L SR -

Que, permitir la exclusividad sobire un concepto o herramisnta tranzaccional podria resuiltir en

apropiacion ndebida de un término que pertenece al dommio pablice, el cual no debe ser privatizado sin
LN PUSTIRCACHON R BCUBR, — e

yue, en hase a las consideraciones de hecha y de derecho expuestas, hahiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de regtstro, en virtud al ine, e}, g), 1) del Art, 2 de la Ley N" 1294/98 de
Marcas, ésta Direcciom General armba a la conclusion de que no e viable su TERIStIo €71 e5as condiciones,
por la gue i.-:-r'rrspundr revocar o Dictamen N 137537 emitido por fa Dieecaiion de Marcas :.-' rJ:ﬁpl’.lnrr el

mhuudglﬂ mhc“_‘ui amua B B0 0 0 B 0 S 0 0 B S S
PFOR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE:

Art. I® REVOCAR &l Dictamen de Marcas N* 117537 de fecha 19 de noviembre de 20235
dictada por la Direccitn de Marcas en la solicitud de registro de fa marca "BITCOIN
BAR®, clase 43, Acta W* 22439720025, solicivada a nombre de DIGITAL ASSETS 5.A. —-

Are 2# RECHAZAR la salicitud de registro de la marca “BITCOIN BARS, clase 43, Acty N*
224391025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S.4. - s ErTErTr e e

Are 39 ORDENAR e! archivo de la solicibud de registro de la marca "BITCOIN B

At A2 MOTIFIQUESE, - onmoommeomemomm et
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 137534 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN HOTEL®, CLASE 43, EXPEDIENTE N* 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A.

o
Asuncion, ?T H'm A

VISTA: La solicitud de registro de marca "BITCOIN HOTEL™, Acta N® Z2437/2025, clase 43,
solicitada por DIGITAL ASSETS A ¥, —— ="

RESULTA:

Quie, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL
ASSETS S5.A v solicita el registro de 1a marca *BITCOIN HOTEL", para amparar los servicios de la clase 43, —

e, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 137534 par la Direccion de
Marcas, favarable a la concesidn de la referida solicimud de marcn, —-cscomeeee .

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de [a
rmarca “BITCOIN HOTEL®, Acta N* 22437(2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS 5.A. con Dictamen
de la Direccion de Marcas N* 137536 de fecha 19 de noviemnbre de 2025, favorable a la emisidn de la
r-l!-i.]:l-l!-::l:lln'.il Emh_u:n.ﬂn dE I BB R DN = = === o = et 2 B .0 00 00 o ] 0 B B B B R R M R TR R TR R R — -

Que, en uso de las atmbuciones otorgadas por la bey' a esta dependencia administrativa, al momento
e analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marea, no solo
s debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que ¢l signo no se encuentre
inmerso dentro de las pr:::h:hl-:mn:s qhe establece la ley r&gulnmrln velando sntmpre pnr el interés
SN ——

CQue, tal como lo expresa el Art 1 .de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servickos, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia IEE,I.E'!E‘iﬁI‘L marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de conmderar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho 2 corstibul UNa MATEL = e e e -

Que, en ese orden de deas, vy atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa reatizar el andhsis de la solicitud en trimite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

e, la marca solicitada “BITCOIN HOTEL® se encuentra compuesta por dos vocablos: “BITCOIN® y
*HOTEL®, Uno de ellos -el vocablo HOTEL- no es reivindicado por el solicitante segin el formulano de
salicitud de registro obrante a fs, 01 del expediente administrativo, Respecto al otro término; "BITCOINT,
esta direccian considera pertinente mencionar que el término fue acufade por una persona que se hacia
ltamar con el alias de Satoshi Nakamaoto, quién publicd un articulo cientifico el 31 de octubre de 2008
titulada Bitcoin: un sistems de efectivo slectrinico de igual @ igual. El BITCOIN es una moneds digital
descentralizada que funciona mediante una red entre pares (F2F), th"ﬂhll‘!i!ﬁdﬂ tFAnSRCCIDnes §in
intermediarios TR C OTEEY s aini s s mn R TR m AT R S p e e

! Artcle 4%~ La Direccii de la Propmedad] Inclimtrial er interds del pillico, poidrs deneger o registro d :
seemejane 4 oira regivkrada par ol mkemo producto o semicin, con nobficecian al seliotante, aen medianda dd
marTa regist 14
| Blaleamnen, & [208) BEcoin o wstemm de ofecnin efioimineen o pue @ igoel Tradockdo o Espadol de )
Lot # e

' Artcm Lk ima revisidn: 2 de febnern de 000G En Wikipeeda: R v nd it vKUBILE S
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMERE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 22437/2025 SOLICTTADA POR DIGITAL ASSETS 5.A.

El término “BITCOINT fue empleado inicialmente en el afo 2008. Dado que ha sido ampliamente
difuridido ¥ sigue siendo de uso masivo entre @ piblico consumidor hasta la fecha, se concluye gue este
término rewindicedo en la presente solicitud mml:ll'u:.-e un vecablo preexistente de gran uso en
ITRTERA DI ETes B A A N, —=— e mmm s s e ot et e e e e etk e L LR m e N i

En #ste contexto, surge ki duda sobre la distincion efectiva de la marca solicitada, en relacion con su
[H‘lgrn :Ir a!rmmlr- FEAINEDTEE UEEE HAE TS RS S el o e o 8 ol e R R R M mpE S S DES EEE BRSO S

Cabe traer a colacion lo estipulado en el Art. 2, Inc, i) de la Ley N® 1294/98 que dispone: *_los signas

que se hubiesen solicitads o registrado por q'urrn Ao fuviese J'qg.fnmmnreﬁs npﬂrqmm r_'a:l-.r::xﬁru debiers
canocer que el signo pertenecta a un tercero_* - =—rareeeee eiaanas

Que, conforme a lo mencionado pirrafos mas sriba, & vocablo *BITCOINT fue creado v utilizado
piblicamente por su creador, éste tnmino resultd ampliamente difundida y utilizado en beneficio de los
usuarios, extremo que demuesira que el vocablo “BITCOIN® ha pasado a ser parte de la comunidad. La
denominacién pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es asi que, al tener
el reconocimienta mencionado, li denominicion pasa a estar en el domimio pablico, s .

Que, de acuerdo con el doctrina mis aceptada en materia marcaria. “Aungue en principio la esfera de
proteccion de las marcas es territorial, sin embargo fa buena fe que debe regular fas relaciones ded
comercio interno e internacional exorbuta las fronteras; para elfo ne hay termtorialidad, pues no es
admisible gque nadie se apropie de lo que no le pertenece. sea que ef titular del bien lesionado tenga su
dormicilio en of pais o en of extrangero. La prueba estd, en que hay gue profeger en fafes casos no [as marcas
ert si sino gue se mantengan en las relaciones del comercio intermacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe; y en este sentido, la casualidad milagrosa no pueds existir - -—eereeeesss s

También el Art. 2, Inc. e} de la Ley N* 1294/98 dispone: “.Jos gue consistan enteramente en un signo
fque sea el nombre gendrico o designacidn del producto o serviclo de que se trate, o gue pueda serviren ef
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio_ Respecto a las
designaciones genéncas, e Dr. Otamendi expresa: “(.0ls designaciones genéricas definen no
directamente ef objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objetol T
El mesmo auror expresa igualmente: Y. \Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin
gue pase a ser indicativo de un producto o de sus caracteristicas.../. Se trata de un gigno, que sin ser
designativo o indicativo, estd en el dominio piblico, Seri irregistrable por carecer de capacidad distinriva
. También puede darse con fas frases publicitarias, cuando muchos ¥ varados comerciantes usan Jas
musmas frases. £] n{ﬂ.rgarum MACa @ estog i.lgnafmi.i l..it‘.l.l'r.l'_g'u |:||'H-|:' estd en o dominio pubﬁm, .-rjhru que
PErTERECe 3 (o008 [ ) s s i swenr b b e e e e e i -

Gue, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otres en el mercado. Por consiguiente, results
fundamental cuestionamos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mas adn teniendo en cuenta que el solicitante no relvindica la palabra "HOTEL®, siendo «
vacablo "BITCOIN® el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocabla que
posee un reconocimiento global sigmificativo, es. decir, no se ohservan rl-::m:mus inmovadores o
diferenciadores  suficientes que les permitan destacarse de otros cnmpemlmes .- i
consecuencia, al carecer de lu distintividad necesania, la solicitud no cumply’ ton tno g

fund: ﬂhﬁ]:lil_’a 5L MeEIST00 COITIC TATc. - IR s o
"ﬁ{ . Abg. Fhitaldo
5 .' ul Fnfrrns
'\-'t:‘ L h“‘ﬂ!':{f-pilh p-ll.‘lll-!-l-lllL
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 137536 DE FECHA 19 DE NOVIEMERE DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “BITCOIN HOTEL", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 22437/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS 5.A.

Que, ésta Direccim estima que, ademas de la prohibicidn mencionada, la solictud se opone

igualmente a lo previsto en el ine. g) de la Ley N® 1294/98: "fos signos gue constifuian wie repioduccion,
fm.l'-l'.h:'.'-rj'.l'] mdu:ndn Ezns.[l':emm‘in o rr.lnsmpmlln r;mhf ir pm‘.l.ﬂ' de un signo distintivo, jdéntico o
il 7 ] gque perlenece a un WETCEro,
l;'r:.'l.fr':q-m-:'-l‘.i u.,lu:- sean los pmductus i» servicios a fos que se apnr.lt;un': el sgna, cuvando s uso y registro
fuesen susceptibles de causar conlflsiin o un Mesgo de @SoCiacion con ese iercero. o sigrifiguen wn
aprovechamiento de i potortedad del signo o lz diliciin de su fuerza distintiva, cualgidera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocda el signe®, la denominacidn solicitada también incurre en la
prohibicion del inc. a) “fos signos o medios dlmnr?:-'m contrarios a bz ley. a.'nrn't-.rlpuhl'rm.a fa m.-:-r.-u.fyu las
bienas costumbres ¥ ague : .
mado de fabricacidn, las caracterfsticas o la .iprrm-:l';r- ﬁn.a.frdad el emln.?m de Im' prmim'rm o servicios de
L e

Que, permitir la exchusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podefa resultar en una
apropiacedn indebida de un términe que peﬂene::e al dominio 'puh-llcn ¢l cual no debe ser privatizado sin
Lina ;I.Ll.tlfﬂ.h:lfll‘l adEfuada_ S B BT T H B T TR R o e e e = i e i i B b e b 2 A S BB EE A LES RS SRR EETY

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e). g), 1) ded Art, 2 de Ta Ley N 1294/98 de
Marcas, ésta Direccion General arriba a la conclusion de que no es vishle su registro en esas condichanes,
por lo que :mre-r..rnmdt- revocar ¢l Dictamen N* 137536 emitido por |a Direccidn de Marcas }' dl!-pﬂrbrr el

rEEhﬂIﬂ dE |= !ﬂll:'md i i B i e e i o e e e SRR TEETERT TET TR T T T e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1# REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 137536 de fecha |9 de noviembre de 2025
dictada por la Direcordn de Marcas en la solicitud de registro de |a marca "BITCOIN
HOTEL®, clase 43, Acta N" 224972025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S.A.

Art. 2% RECHAZAR |a solicitud de registro de 1 marca “BITCOIN HOTEL®, clase 43, Acta N*
2243712025, solicitacks & nombire de DIGITAL ASSETS S.A, <-wressnsrmssmmmsmesemasn e

Art. 39 ORDENAR ! archivo de la solicitud de registro de la marca "BITCOIN HOTEL®, clase

Art. 49
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, EKP:EEHEHI'E]*I‘HIQEWH&M]MDE
I TR .ot o e i oo e s £ K i s i e M e et e

Asuncidn, ¢ | NAR 7026

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de LU
CARLOS PERSICH en contra de la Resolucidn N® 882 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Direccidm
de ASUntos Marcarios LIBRIOSOS, §] < oes oo o e e s e

RESULTA:

Quee, en fecha 04 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de LUIZ CARLOS
PERSICH e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N* 882 de fecha 12 de agosto de
2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litgioag, - - - i

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 18 de octubre de 2024, el representante convencional de LUIZ CARLOS PERSICH
exprest agravios: en fecha 22 de noviembre de 2024 el representante convencional de KATARA LLC
contestd el traslado de los igjamm_ En fecha 25 de felrero de 2025, esta Direceidn dietd fa pml.lﬂmn; de
AUTGSE PAFE RESOIVEr, et s R T A b

CONSIDERANDO;

Que, la mencionada Resolucitn considera que: 5. la marca oponente ORION FREE en la clage 75
protege “Servicios de la clase 35, como ger tods lo relacionado a la explatacidn de una empresa comercral”,
Mientras gue [z solicitud de registro ORION pretende proteger productos de la clase 09, especificamente:
“‘Equipamiento de audio, a saber parlantes, cafas de parfante, amplificadores de audio, soportes adaptados
cspecizimente para estéreas y parfantes”, como se puede potar los servicos v productas no guardan
ninguna relacidn entre effas, lo que nos da la pauta gue podin coexistir pacificamentef.. )" — ..

CJue, entre otros argumentos, se agravia el apelante 5.4 y manifiesta: 5. JE a-quo incurre en gendis
errores en la apreciacidn del antecede, analizando of esgrimido argumentn, ro se ha tomado en cuenta que
es evidente [a similitud en rodos los planos, por fo gue el solicitante hece wuso y abuso de la marca oponente
. de haberse analizado la aposicién, no se habria arribado a la conclusién antedicha. Al realizar el cotejo
sigwiendo los eriterios doctrinarios ¥ jurisprodenciales, fenemos que las marcas posecn extremas
semejanzas, va que la palabra FREE es de uso comiin y miles de tr'm.l'a_ms la comparten, de manera que fa

atencidn de lz plena identidad concepiual existente, Esto, sumado a la identidad de clase, obviada por ls
Directora, mi mandante bene registrada dicha marca en fa clase 8 bajo el registro N® 45189, lo que hace
inevitahle la confisidn entre las marcas ya quie S0 IDENTICAS] . )" <oeeacasemm e e

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa; *(- )y existen en nuestro pais otras
marcas, en las clases 9 y 35, concedidas a nombre de distintos propletanos, gque también comparten of
vocablo ORION, ¥ que sin embargo coexisten pacificamente con la marca ORION FREE ¥ ETIQUETA del
oponente ¥ que NO dedujeron aposicion contra la solicitud de registro de la marca ORION Y ETIQUETA
.. De donde se puede concluir que st todas las citadas marcas coexisten pacificamente con la marca
ORION FREE ¥ ETIQUETA de propiedad del aponente, por qué razin este no podria hacerlo
manera con la marca ORION Y ETIQUETA, depositada por mi representada /- fue. dépasitag
limitada, a los efectos de alejar cualquier posibilidad de confusién o asociackin cgfl marcas prie)
pretendiendo  cubrr solamente  “Equipamiento de audio, & saber Pil"-ill'*ﬁ. cajas g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 832 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA®, CLASE 0%, EXPEDIENTE N* 21102/2023 A NOMBRE DE
A g R e L s L N M S NN L e N AL N A e e AT S0

amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos v parlantes, comprendidos en {a
clagse 9 (NUEVE) de la Resolucidn N® 2 del afo 2019 de donde se deduce cudl es el rubro en ¢ que opera
wle mi representada efectivamente posee un legitimo interes en obtener el registro de la marca ORION Y
ETIQUETA en nuestro pals /- La existencia de registros extranjeros sobre la marca ORION ¥ ETIQUETA
demuestra, de manera irrefutable, que mi mandante posee un derecho adquirido sobre dicha

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, v la
consecuente coexistencia o no de las marcas ORION Y ETIQUETA (solicitada en clase 09) ¥ la marca
ORJION FREE Y ETIGUETA (registrain e clame 35 ) = corssm s e st b et tdm e me

Que, al iniciar e analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de compunto, como es regla general en el derecho marcano, sin artificiales
desmembraciones ¥ cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia admindstrativa determinar sl las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en o mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
I LT T L, e o e e e o e e o et it o S s e

Que, en ese orden de ideas, corresponde o esta instancia administrativa resolver si cabe o no L
posibilidad de confusiin entre |a soboitud de registro de la marca SORION ¥ ETIQUETAS, clase 0%, con la
miarca oponents "ORION FREE Y ETIQUETA" clage 38, —omm e e e

ORION YETIQUETA  (marca solicitada)

CRICM FREE YW ETIQUETA [marca oponente)

Crue, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en 5o conjunto, dejan una
IMPEESGn VISUGD LY i e remiie. e s e e e -

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura gque no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comn, stendo que come se sabe el andlisis debe ser en conpunto, El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemaos tomado en cuenta para la resolucidn del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribic a

contmuackon * ﬂ?pnmﬂ,mdem;umtn el'que ckberraﬁ,rem de:rm.ﬂﬂmynuﬂ.upmﬂimnpmﬂ
separadas en forma arbitraria (747}

Quee, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en ¢l caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: “Serviclos de la clase 35, comoe ser todo
lo relacionado a la explotacidn de una empresa comercial®. Mientras que la marca en tramite de registro
solicita la cobertura en la clage 09 para “Equipamiento de audio. # saber parlantes. cajas de parlante,
ampiiticadares de sudio, soportes adaptados especialments pars exTEreos ¥ parfanfes” —---s---rseeeeeana-

Que, la oponente ademis posee el registro de su marca "ORION FREE Y El'lL"}[.lETA' en ﬂ",:L
para “Todos los prodictos” y en la clase 9 para los productos: "Comprende productos gER ""'l"f

' Chepecivn o Marcas jorge Dismerell Edilnel’ Leviiyeis - Albeledo-Peiro MR TR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 882 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N* 21102/2023 A NOMERE DE
L 8 F B re R DR L R Y LA L e e e e e e S N L P R R A S T

exclusivamente baterfas para automdviles en general®, Este extremo demuestra que aungue las marcas
enfrentadas compartan la clase del nomenclador intermacional. los productos que identifican son
plenamente distinguibles entre sit por un lado, *Equipamiento de audio, a saber pardantes, cajas de
pariante, amplificadores de sudio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes”, y por el
otro, “Exclusivamente baterias para automdviles en general®. Los productos especificos amparados por las
marcas se dingen a pablicos bien definidos y no se comercializan £n los mismos lugares, —-------seszemneeee

Que, adicionalmente, ofro critério a ser analizade o la kora de determinar acerca de la pmcedenc'i: e
la oposicidn en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto; al realizar la busqueda en la base de
datos del sisterna informitico institucional se verifica e Registro N.* 497872 (fecha de expiracidn
03/12/2029) de la marca ORION GZ SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS Y ETIQUETA, en |a clase 09, &
nombre de Cesvi Argentina 5.a.; Registro N* 539222 (fecha de expiracidn: 25/02/2032) de la marca ORION Y
ETIQUETA, en la clase 35, a nombre de Onon S.r.l; Registro N* 490649 (fecha de expiracion 27/08/2019) de
Ia marca ORION, en la clage 35, a nombire de INMDBILLARIA TIERRA PURA S.A.. extremo que demuestra |a
coexistencia del oponente con otras marcsa con las que posec las mismas semejanzas que el caso de autos,
por ende, esta Direccion no encuentra fundamentog l-:-g:n.lrs ‘T‘“‘ |mp|dm'| quqa- ls sodicitud de registro actial
puedi Prosperar en registro -« L R Tt e T el

Cyue, sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHD DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendn:; “Urn fachor dpgnrr Importancia a tener en cuenta en {os casos en que se

discute la confusidn es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en of mercado de
dog murcas, ing de elfzs registrada v la otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones
s la mejor prueba de la inconfundibilidad, v asi se lo ha reconocido. ™, « i

Que, el solicitante agrega a autos la Declaracion Jurada debidamente tradiscida y apostillada (obrante
a fs, 27-30 deé autes) en la cual se pueden verificar los registros extranjeros de su marca ORION en la claze 9
en |os paises de Argentina, Bahrein, Chile, China, Colombia, Unkon Eurcpea, Hong Kong, Irin, Protocolo de
Madnd, Malagia, México, Panamd, Per(. Taiwin, Estadeos Unidos de América, Venezuela, De las
instrumentales agregadas a autos se verifica el registro extranjera alegado, otro extremo que permite
colegir que no existe mala fe por parte de 1a firma solicitante, y qm! ka preqeme solicitud constituye e deseo
de expardir su marcs & mestio pafs. —— -t e e e

Que, adicionalmente, queda pendiente dinmir laz ebiquetas en pugna Al respecto, vemos giie no

existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magritud. lo cual se puede percibir en el
LTI L. e mem e e e e e e e e e et b e

marca solicitada marca registrada

@ORION

! S ERPCHIDE MARCAS" = e Clamendi. % Bl CARA. Abeledn Peerot, 71T -
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Fﬂll:l.nlhEUALSEWHHMLAHEEELUDMWWDEFEE}MHDEMUBEIUHEIIETAIJ:I;FGR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ORION Y ETIQUETA", CLASE 09, E}[FEJ{EI'I'I‘EH'II]HERDHAHGMEEEDE
KATARA LI mmncmmma e e e e e e T R A R A R R AR A A S e Ak

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art, 10 CONFIRMAR li Resolucion W™ 882 de fecha 12 de agm.tu de 2024 dictada p.;:.r ki
Direccion de Asunbos Marcarios Litigiosos. --—-—-—---r-- -

Art. 28 ORDENAR la prosecucién de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"ORION ¥ ETI'QUETH.' clase 09, EH.FE'th'ﬁtt' B 2110272023, solicitads o nombee de
KATARALLC. -

Art. 38 NOTIFIQUESE por Cédula.

.-'
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N°® 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA
MRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BLOCK
STORE", CLASE 35, EXPEDMENTE N* 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S-_AH
g g b e e e A e S L R A N LN B SR DL A

Ay

asuncidn, 1 7 WA J0Z%

VISTO: El rpecurso de  apelacion  interpuesta  por e  representante  convencional  de
ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S5.A. ENTREPASA en contra de la Resolucion N® 825 de fecha 19 de
mayo de 2015, dictada por [a Direcclan de Marcas, y; -« e et ases s

RESULTA:

(Que, en fecha 25 de jumo de 2018 se presenta ¢l representante convencional de ENTRETENIMIENTO
DEL PACIFICO S5.A. ENTREPASA, ¢ interpone Recurso de Apelacifin en contra de la Resalucidn N® 825 1:||.=-
fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Direccidn de Marcag ——-rrree e crrrnene e

Cuse, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la j'.lrl:w:rltnl:la qlli: caoncedit el recurso de :pcla-tlbn
'IHEEI'PLI.E'.“II R S R B AR B S R CEEY VIR PSS PR P

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO 5.A. ENTREPASA expresd agravios, Esta Direccitn tiene pm prﬁrhthli la ﬂprﬁll'.ll'l de Igt‘i"-‘ll:l"l-
¥ llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2009, — .

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnda considera: (L) habiéndose realizado o examen de registrabitidad de ta
cifadta marca, éxta fefatura considera que la misma incurre en fas prohituclones de ja Ley 129498 de Marcas,
gie dispone gue no pusden consbinr marcas: Art. 2 inc. e) .. jos gue consisten entesimente &N 1N Signo
que sed & nomibre genénico o designaciin del producto o senado de gue se trate, o gue pueda serviren of
coumercio para calificar o describir :Igu.m I:."J.I'EE'I'E.FI:!'H.:I' el pmdurm O servicio, En consecuenciy mo ha
lruﬁira}ﬂ iﬂhﬂ'ﬂﬂlﬂf ‘}' [ —— P ——— R ———

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante vy manifiesta: . la demominacidn "BLOCK
STORE" solicitada por mi mandante NO ES LN SIGND GENERICO, tal como erroneamente afirma el
Director de Marcas. En efecto, una denominacidn es genérica, al decir del autor argenting jorge Otamencd,
cuando “se trata, come su hombre Jo indice de designaciones que definen no directamente of obieto en
c#lsa, sino la categoria, 18 especie o of género, a fos que pertenece of alyeto” _/_ es improcedente gue ef
signo denominative “BLOCK STORE", pueda ser considerado como “descriptive” de alguna caracterisica
del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha sefalado la mas connotada doctring “la
expresidn descriptiva puede identiffcarse cuando se pregunts jodmo es? v en relacian con ef senicio de
que se trate se contests empleando o denominacicn desceptiva® sin que en el caso de autos esta
CinCunstancia se regisine por cugnto que fz pregunta jodmo os! of servicio de mi mandante desplegard, NO
deviene commo respuesta; “BLOCK STORE™ /. scomapario a esta presentacion fa Decliracidn furada,
debudamente legalizado de fa marca "BLOCK STORE™; dande consta ef registro de la marca en pafses como:
EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPUBLICA DOMINICANA, COLOMBEIA,
CHILE, URLUGUAY, PERL! MEXICDY... )" = ==veassetasamemsmeas sastrasamssmsasssmes fosmsns st f s bt s e s s s s s 1

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I P, = e e e e e et o e e TS P At SRk TS

Que, ta junsprudencia y doctnina mas destacada sobre |a matena que nos £DII:'|:I]E:_ afir Ty
denominacion posee & cardcter de penérica, respecto de un producto o uerm g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 825 DE FECHA 19 DE MAYD DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLOCK
STORE", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A
TR A o e e S L T T ey ]

constituye la denominacion con fa que necesania ¥ corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. DNcho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en ¢l lenguaje corriente. En ese sentido, a 5. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca *BLOCK STORE® fue presentada para cubrir gervicios de la glage 35 del nomenclador
internacional. que textualmente describe: “Actividades destinadas a la compra, vents, distnbucidn,

ﬁnpumﬂﬁmnpﬂmﬂﬁnrmnumfmﬂdndepmmm centenidos en la :hréaﬁ:t:nwﬂﬁngm
rjm ----------------------------------------- Tre T T EET R PR AR R 0 B E T E SR S8 S S S o Sk Sk e e e

Quie, a log efiectos de determinar s |a sohcitud de registro de marca "BLOCK STORE™ resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarmos @1 dicha denominacion constituye la
designacion usual de los servicios que sobcita. En ese sentido, tenemos gue la denominacidn “BLOCK
STORE"- no constituye ¢l nombre habitual con el qLue- 1 demgﬁ.u a los servicios pedidos de la clase 35 del
namencladar intermacional -- et T TR rarrme smmamasrona e YA P LN SN g

Cue, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BLOCK STORE® representa una creacion
lingiistica distintiva, Esta singularidad emana de la ariculacidn de los elementos visuales, fonéticos e
ideoldgicos que trascienden su significado individual pan ad.qmnr una identidad marcara robusta v
e Ll e B | e S N U L R R DR

Que, esta combinanion estratégica de término posibihta un posicionamento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que Ia marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctriniles para ser clasificada como generica 0 descrprIvE s s s e -

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativi, 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 distingair, o aun de fa actividad que desarrolla
sU Htwlar.. /.. Las marcas evocativas son consideradias por los tribunales como marcas dibiles, Ef argumento
en el que s¢ basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene ef derecho de evacar en sus marcas las
propledades o caractensticas de los productos o servicios que va a disiinguir con ellas. Esto hace que ¢
titilar de una marca evocativa deba EEEP.!'.“IF o fa plne-ci.r impedic. que otras marcas emqum tambidn fas
musmas propredides o caracterfslicas e e CDICTatRt R NP

Que, otro criterio a ser artalizade a ls hora de determinar la posible concesidn es st existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitada, Al respecto, vemos que existen otrias marcas registradas que cuentan
con denominaciones similires. En ese sentido, segin |a bisqueda realizada en el sistema informénico de la
Institucian, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: MEKKA STORE, Registra Nro.
533879, a nombre de Baker Khaled Safadi: Afreo Store, Registro Nro. 547846, a nombre de Jorge Daniel
Ferreira Delgado; ONE STORE, Registro Nro. 447390, a nombre de Sallustro Y Cia. S .a., JOY STORE, Registro
Mro. 508306, a nombre de Enrique Javier Morinige Centuridn, AIRBLOCE. Registro N* 454671, a nombre de
Compafia De Hormigon Celular §.a., BLOCKER, Registro N* 434337, 4 nombee de Agrotec S.a.; extremo que
demuestra que tanto el vocablo STORE come BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por
diversos titalares en sus comercios sin que ello afecte 1a libre competitividad entre los mismos, s

Que. al respecta la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sing
hacia los administrados, tanto en la substanclacion del procedimiento como en ki dec)
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento.” — -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 825 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK
STORE", I:U;EE!! EXPEDIENTE N* 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A.

Que, de ta misma manera, ¢l solictante agrega a autos la Declaracidon Jurada apostillada en la cual
constan los registros extranjeros de [a marca BLOCK STORE en Ins paises: El Salvador, Honduras, Panarma,
Micaragua, Bolivia, Repiblica Dominicana, Colombia, Chile, Uraguay, Peri. México, otro extremo que
permite colegir gue no existe mala fe por parte de 1a firma solicitante, ¥ gue la presente salicitud constimuye
&l desen de expandir S marcs i NUBSITD PalS. — e e

Que, la Resolueién recurrida se funda en lo precepruado en el inciso &) de la Ley. Al respecto, lo gue
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 circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicinud de autos es una marea, que no hace referencia a la
naturaleza bisica o especificaciones técmcas principales de sus servicios, rs eminentemente evocativa,
dotada de cierta persaonalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
&l conjunto de servicios (o productos) que provienen de una mesma CMPrEsa, = - == -

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiendose realizado el
examen de registrabilidad de |a solicitud de registro; ésta Direccitn considera gue es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para su registro; por consigulente, ¥ al no encontrarse inserta dentro de las
prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurmida. =-eesseessses

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 REVOCAR la Resolucian N* 825 de fecha 19 de mave de 2015 dictada pnr Ia Direccitn de
barcas, - T T e e T e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "BLOCK
STORE®, clase 35, Acta N* 0119972014, solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO 5.A. ENTREPASA, ——-+rsrrsresesrasrresssmressusmsresress
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 824 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLOCK
STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N* 0120072014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO
I I T T T e e i i o a3 e e i i b B e R i o i ey

Asuncion, 7 7 Ban 106
VISTO: El recurso de apelacidn  interpuesta por ol representante  convencional de

ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO 5.A. ENTREPASA en contra .i.,- la Heiulur:lv.'m M Hid de fecha 1% de

mayo de 2015, dictada por la Direccidn de Marcas, y; - e i e b et

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta ¢l representante convencional de ENTRETENIMIENTO
DEL PACIFICO 5.4, ENTREPASA, ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N 524 de
fecha 1% de mayo de 2015, dictada por la Direccion de Margas, — o b s svrenas .

Que, en fecha 31 de |'LIII13: de 2018 fue dictada la rll':ml.'lrnl:la que concedid el recurso de apela-l::tm
]ntrrl-”llri‘n ————— R T T L ————— e e e ————

Que, en fecha 03 de dicsembre de 2018, of representante convencional de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO 5.A. ENTREPASA exprest agravios, Esta Direccitn tiene p-n[ 11n,-r.¢|11 ada la ri;prﬁmn de .]Etiﬂm
¥ llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2009, == -

CONSIDERANDO:

Que, fa Resolucion recurnida considera: .} habiéndose realizado ef examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta fefatura considera que fa misma incarre en s prohiliclones de G Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc e) .. los que consisien enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacidn del producto o servicio de que se trate, o que pueda serviren ef
comercio para calificar o descrbir aﬂ,g'una caracteristica de! pmdurm o servicia, En consecuencia o ha
fugar & o golicitadof,. )", — s RRCIEEEESEEREE e e B e

Que, entre olroa argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: Y. Ma denominecidn "BLOCK
STORE® solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal come errdneamente afirma e
Director de Marcas. En efecto, ura denominacion es gendmo, &l decir del autor argenting fonge Otamend,
cuanda “se trita, comoe su poithre lo indica de desighaciones gue definen no directamente of objeto en
causa, sino fa categoria. la especie o of género. a los que pertenece el objero® /. es improcedente que of
signa denominative *BLOCK STORET, pueda ser consideradn como “descriptive” de alguna caracteristica
del servicio que pretende designar, ya gque conforme lo ha sedalade lr mas connotadas doctring “la
expresuin descapiiva puede identificarse cuando se progunta jodme es? ¥ en relacidn con el senvicio de
que se trate se contesta empleando f denominacidn descripiiva™ gin gue en & caso de aos @8t
vifcunstancia se registre por cuanto que la pregunta joomo es” of senicio de mi mandante desplegara, NO
deviene como respuesta; “BLOCK STORE® /[ acomapafio & esta presentacidn la Declaracion furac,
debidamente legalizado de la marca “BLOCK STORE™, donde consta of registro de {a marca en palses coma:
EL SAIVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPUBRLICA MHJ'NII;AHA COLOMBEA,
CHILE, URUGLIAY, PERL, MEXICOY..J" - sy b e e e el I

CQue, corresponde o esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
II'EtEI'P'I.IEErIL'I. .............................................................................................................

Que, fa jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos
denominacion pesee el carkcter de genénca, respecto de un producto o §
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 824 DE FECHA 19 DE MAYD DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BLOCK
STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N® 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PﬁﬂfFI-EI‘J
N g e L b R T e S e

consttuye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa &l pénero 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, (1 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “BLOCK STORE" fue presentada para cubrir groductgs de la glage 28 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Todos Jos artfculos de la clase 28 Int. en especial juegos y
juguetes”, La clase 28 comprende pnincpalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de
deportes, los articulos de entretenimiento y de broma, asi como ciertos articulos para arboles de
P VR R, e e e e e L A B B A R i m e

Que, a los efectos de determminar s la solicitud de registro de marca "BLOCK STORE™ reaulta genérica
pari los productos que pretende amparar, debemos preguntames si dicha denominacion constituye la
designaciin usual de los productos que solicta, En ese sentido, tenemos que la denominacidn “BLOCK
STORE™ no constituye el nombre habitual con el que s d-,ﬂgm a los productos de Ja clase 28 del
namenclador intermacional .- T e AR R R RS LR e

Cpue, esta Direccitn entiende que la solicitud de registro “BLOCK STORE® representa una creacidn
linghistica distntiva. Esta singulandad emana de la ameulacién de los elementos visuales, fonéticos e
idecitgicos que trascienden su significado individual pm adquirir una dentidad marcaria robusta v
P i =ik o it s i o e i i i i e e d T S e S i B

Que, esta combinaciin estratégica de término posibilita un posicionamiento efective de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptivi.-- oo P T L A

{Jue, al respectn, el Dr. Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo; “La marca evocaliva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteiistica del producto o servicio que va a dishnguir, o aun de la actividad que desarralla
su titular /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tnbunales como marcas débiles. E] argumento
en el que se basa esta afinmacion es gue cualquier persona tene ef derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que of

fifufar de wna marca evocativa deba arep.!‘ar 2 na p.l.rer.t.r :.luprdar q'-ur olres marcas .r-:'mq'uen tambidn fas
mismas propiedides o caractesistics, ™ e rrEE TR TR REREa LR e e e e

Que, atro criterio a ser analizado a la hora de determinar i posible concesion es st existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecta, vemas que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares, En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informético de la
Institucian, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: NICE STORE, Registro Nro. 573560,
a nombre de Moderma Confecciones 5.4 CENTE STORE, Registro Mro. 471773, a nombre de Club
Centenario; SEMBO BLOCK, Registro Nro. 509952, a nombre de Shantou Chenghai Sembao Toys Co., Ltd.:
BLOEUS, Registro Nro. 51133, 4 hombre de Mattel, Inc: extremo que demuestra que tanto el vocablo
STORE comao BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin
que ello afecte la libre competitividad entre 108 MISMOR, e

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inci
del Principio de Objenvidad: “Las autondades administrativas deberin scruar sin fingiing

finiiee
¢ fyidad [0l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 824 DE FECHA 19 DE MAYD DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLOCK
STORE", CLASE 28, EXPEDIENTE N* 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL

A BN TR P S e e e e e e e T R R A AR AR AR

hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento coma en las decisiones que adopte.
atorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento.,” s—sss .. -

Que, de la misma manera, el sobicitante agrega a autes la Declaracién Jurada apostillada en a cual
constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los paises; EL SALVADOR, HONDURAS,
PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPUBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERL,
MEXICO, otro extremo que permite mleg;ir gue no existe mala fe por parte de la firma solicitante, ¥ que la
presente solicitud constituye el desen de expandir su marca a nuestro BRI e et et e

Que, ia Resoluckin recurnida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho incisa impide respecto de las marcas, es gque éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones téenicas principales de su producto, obligindolo a recurnr a circunloquins
para lograr aquella finalidad. En ese sennidao, [a soficinud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un products, linea de
productos o el conjunto de productos (o serviciog) gue provienen de una Misma empresa, s==soes s

Que. en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de ka solicitud de regestro; ésta Direccitn considera que es un signo que poses
las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y 4l no encontrarse inserta dentro de las
profibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, cormesponde revocar la Resolucion recurmida. s ssesssee.

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

Art. v REVDCAR la Resolucian N® 824 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Direccidn de
B T RS = m s e e e i e 0 B8 e o = e b i i e e e S S = S SR

At 28 ORDEMNAR la prosecucian de los trimites de la solicitud de registro de la marca “BLOCK
STORE®, clase 28, Acta MN® DI200/2004, solicitads a nombre de ENTRETENIMIENTO DEL

T i i e T4
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF ¥ DE UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL
TRATAMIENTO DE ANGIMNA DE PECHO", EXPEDIENTE NP 194373006 DE FECHA 20 DE DICIEMERE DEL 2044,
SQLICITADA POR LES | ARORATIOIRES SRR IER oo immm i s s cr e s et s B 0 S 8 b S b B8 S 6 B

Asurnciim, 1? Iluélﬂ |.L..

VISTD: El informe de la Actuaria de fecha 13 de miarno dell 2028, - s s s
COMNSIDERANDOD

Que, & informe de la Actuaria de fecha 13 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza ; (.., ) Tambuén so
abserva que ha vercide of plazo para of pago de fas anvalidades Ndmeros 192 20 conforme o establoce of Are 30 de
i Ley N 1830000 “DE PATENTES DE INVENCTONES®, por jo -qm:' s recomends declase b cadviendad de p.l'i-nn
alertclio ¥ posterior arohivamienio de solicifu [ )i e e

Cuae. el Articubo 30 de lo Ley 1630000 *DE PATENTES DE INVEMCION® establece: * Do las fasas ancales. Para
manketrer o0 VIgRRGid una patente o una sofciiud de patente en trdmile debesin pagarse tasas anuales. Los pagos se
harin antes de comengar of perfodo anual cormespondiente, La fecha de vencimiento para ef pago de caol tasa anoal
serd ef annversanio de (3 fecha de presentacidn de e solicitud de patente. La primers tasa anual se pagard antes de
comentar ¢f tercer afo, confado desde fa fecha de presentacidn de fa solicinud de patente, Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipaedo. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de graca de seis meses, contados desde
ef comienzn del perfodo anial commespondiente. abonando también comuntamente ¢ recargo establecido, Durante

af plaro de gracie .l.”urmn.- o la .|'r.|1|.l|:.II!r.n'.||-r.|'|.-|r|.:r!rr.|F'r mnﬂ,-nfha .;[rp.ﬁnl'r;.l I.'|:R'E|'_||'_'i] jmwmm

m_'_-------------_....-......--........ B T T T T e I P I WS R I i T SN G T B S S S Ul R S e T

De acuerdo al informe de la sctuana v, venficando las constancias de autox como asi también el Sistema
Informaticn de la Direceidn General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivaments, en la sobicitud we
427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, “"ASCCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL [F Y DE
UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO®, no se registra pago de las anualidades
N 13 @ 20 estando venoidos los plazos, tanto ordinarn como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto ka falta de mterés del solicitante en mantener con vigencia su salicitud
vl inexoralibe caducidad de i solicitud por el transcurso del tiempo -

Que, en ese sentidn, habiendn transcurrido of plazo previsto en |a legislaonon vigente, correspande declarar la
caducidad de pleno derecho vy ordenar el archivamiento de ka solicitud N° 394272006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL
2004, "ASOCIACION DE UN INHIRIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UHMEIWEEAU]CDFAHAEL
TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO" e eeenvv 2 S I SRR

Que, en virtod a las consideracones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vipencia su soliciud,  habiends transcurrido en exceso el phm legal prevists,
I'."IJFI't'i;].'IL'IhI]-I! |:|I=LI.II'.|-.‘I‘ Iﬂ cdih.l-thlld on I.I.H'ilﬂ"ll'l [ :Ii"ild.."_']',l'.]ﬂl'.lh SRR LLLLEEES SR IR R R T T LT T T

POR TANTD,
La DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PEOPIEDAD INDVSTRIAL
RESUELYE
At 1® ORDEMAR la cachicidad en la solicitud de Patente de rivencoian N 394272006 de fecha 20
de diciembre del 2004 *AS0CIACHIN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IFY
DE UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL TRATAMIENTO DE AH'E'IHFLUEPEE-IE" snlecitadn

At MOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -« --ooeiameeaes o). ﬁ".l
laudia Famela Cristalit

Blegginif Gonedil Innerina
il |.' T—r !l.ilrl-l.lm
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL. EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, ¥
LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN®. EXPEDMENTE N* 30471/2006 DE FECHA 11 DE

OCTURRE DEL 2006, SOLICTTADN POR LES LABORATOIRES SERWIER «ccorsstnasatasasmtamoniomn it s saameessmnmmmamn mmem
Asmcain. IJ ARy L0
VISTCE: El mforme de la Actuaris de feckha 16 de marso del 2028, ----=rrrrm s s
CONSIDERANDO

Que, ol informe de |a Actuaria de fecha 16 de mareo del 2026 en su parte pertinente. reza - (...} Tarmlvén se
obsena que ha vercido ef plaze para of pago de las anwalidades Niimeros 1T a 20 conforme lo establece of Arr. 10 de
fa Ley NY MIO/O0 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, pl‘h" o |:;|'n'_|'l'I &g pecourienca declirar ||.I J'.|i|'|!'||l.l-l_‘|'|_',h|'|| e l|:11'|:|-|"r.!1-
depecho ¥ postenior anchuvamento de sedicitud. (. )™ : gt e b S T

Que. el Articulo 30 de la Ley 1630)00 *DE PATENTES DE INVENCION" establace: = De fag fasay avuales. Para
mantener en VIenoa una patente o une solicitud de patente s trimite deberdn pagarse fasas anwales. Los prigos se
harin éntes de comeruar ef perindo anua correspondiente. L fecha de vencimienio para ef page de cady tasa anual
serd el aniversano de 3 fecha de presentacidn de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comengir ef feroer ado, contade desde fa fecha de presentacidn de b solicifud de patente. Podrdn pagarse varis
fasas anales por anticipado. La tisa snval poded pagarse dentro de un plazo de gracia de sets meses, contados desde
e comienam del perfodo anual correspondiente, sbonando tambvén covmuntamente of recargo establecidn. Davante

& p.f.t.rr:de RERCTE .l.'u;urf.'ire o Lo selicifud n'.:;:.r:rm*c marrt('r]fﬁi .mp.?em vigencie. L filta de pago de alimna de s

D acuerdo al informe de |a sctuana v, verificando las comnstancias de autos como asi también o Sistema
Informatico de fa Direccidn General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nv
30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA,
SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN”, no se
registra pago de las anualidades N 11 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinano como of de gracia, previstos
en ¢l Articulo citado precedentemente, |o cual pone de manifiesto la fafta de interés del solicttante en mantener con
vigencia su solicitud v s inesorabde caducidad de la sobcitud por el transcursa del tiempo.——cceooommmme e

Que, en ese sentido, halvendo transcurmdo el plazo previsto en la legislackin vigente, corresponcde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la salicited N 30471/2006 DE 11 DE OCTURBRE DEL 2006,
“FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DEL&N&BE&D]MSUFEEHIDD-‘HEITU DEFIEF'AHAﬂﬂH ¥

Crue, en virtud a las consideracones realizadas. habitndose constatado ln falta de interés por parte deid
interesado en mantener en vigencia su solictud.,  habiendo transcurrido en exceso el plaze legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en [a solicitud N 08T D00 et e e

POR TANTO.
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE
Art, |® DRDEMAR s caducidad en lo sodicitud de Putente de Invencidan B8 304712008 de fecha 1
de actubre del 2006 “FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLOBHIDEATD DE LA
IVABRADINA, S5U PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, —¥- CIONES

FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN", solicitada por LES

Art, 29 NOTIFIQUESE y cusmplido ARCHIVAR, i N\
Mﬂ!ﬂnﬂlﬂﬂﬂiﬂt
pelirs Gyneis] laeenind

'"..i,.r{..l.lli!"
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POR LA CUAL 5E DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“ASOCIACION ENTRE AGOMELATINA ¥ UN INHIBIDOR DE LA RECAPTURA DE NORADREMALINA PARA LA
FABRICACION DE UN MEDICAMENTD DESTINADD AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS®,
E:tFEIHEI'ﬂ'Eﬂ“ 2655212006 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE HELMKMEH&MPDHLES LMEMTH[HEE

----------- L T R e e e L S i b b S e = e

VISTD: El informe de la Actuara de fechia 13 die marzo del 30— rmmrommrrm s s dass s b e e b s b mmnnie e
CONMSIDERANDO

Que, el imforme doe la Acharia de fecha 13 de maren del 2026 en su parte pertinente, reea | <) Tanbién se
observa gue I vencido ef plazo para o pago de las amualicades Nilmeros 143 20 canfarme [o establece ol Art. 50 de
fr Ley N¥ 1630000 "DE PATENTES DE INVENCNINES®, ;m.r I |;||'.|.l.|:|- s¢ recesnends declarar fa ﬂﬂrmﬁ:d Elr,,. ,I'-h'lt‘ﬂﬂ'
derecho ¥ postenior archramiento de solicitud ., )% TP e i e e

Que, ef Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION® establece: = D fas fasas anuales. Para
mEnTEMer 0 Vigenila una patente o una solicitud de patenie en rdmite deberin pagarse tasas anuales, Los pagas se
hardn anies de comenzar ef periodo anital correspevadiente, La fecha de vencimibentso para e pagper e cacla tasa anual
serd & wniversario de la fecha de presentacidn ok la solicited de palente. La pomera tasa anaal se pagar aites de
comengar el tercer o, contico desde Iy fecha de presentacidn de fa solicrtud de patente. Podrdn pagarse varias
Tasas arrsales poranticipedn, La tasa anual poaed pagarse deptro de un plazo de gracia de seis meses, contados desee
ol comienzo del perfodo amsal correspondiente, abonando también comuntamente of recangn establecido, Durante

t'-'pl'am de gracia la patente o a solicitud de paterite mantendrd nrp.lirn.: r.-gmm Wﬂ
M.' ------------------------------------------------------------------- T S L 1 it o i b i o i

De acuerdo al informwe de la actuana v, verificando las constancias de sutos como e también of Sisterna
Informitico die la Direccidn General de Propiedad industrial, se ha constatado que efectivamente, en |a solicitud Mv
2655212006 DE 0B DE SEFTIEMBRE DEL 2004, "ASOCIACION ENTRE AGOMELATINA ¥ UN INHIBIDOR DE LA
RECAFTURA DE MNORADREMALINA PARA LA FABRICACION DE UN MEDICAMENTO DESTINADO AL
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS®, no se repisira pago de las anuabidades N? 14 3 20 estando
vencidos lod plazos, tinto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud v [a inexorable caducidad de ba
solicetud FI-EH'-I'.'"‘II'I.IrI.I-r.'uI‘.ID del 1!E'Ir.||:|l:l.-----------------------""-' s e e o e s LU e G

Quee, en ese sentida, habiendo transcwrmido of plaoe previsto en la legistacion vigente, corresponde declarar ks
caducidad die plens derecho v ordenar el archivamiento de |l solicitud N® 2655212006 DE 08 DE SEPTIEMBRE DEL
2006, “ASOCIACION ENTRE AGOMELATINA Y UN INHIBIDOR DE LA RECAPTURA DE NORADRENALINA PARA LA
FABRICACION DE UN MEDICAMENTO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS® -

Que, en virtud a las considersciones realizadas, habiéndose constarado [a falta de interds por parte del
mteresade en mantemer en wgenoa su sobiotud,  habiends tranacurride en excese @ plm Igg.al pr'Ll.lL-..l;_-._
carresponde declarar ki caducidad en |2 solicitud M 2ESERBO0A, = o

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMNA DE LA PROPIEDAD INDLUSTRIAL
RESUELVE

Art, |2 ORBENAR |2 caducidad en la solicstud de Patente de Invencidn K9 2655220006 de fecha 08
de septiembre ded 2006 *ASOCIACION ENTRE AGOMELATINA Y UN INHIBIDOR DE LA
RECAPTURA DE NORADREMALINA PARA LA FABRICACION DE UM MEDICAMENTC

DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEFRESIVOS®, solicitada por LES
LABOBRATORES SERVIER - -t nﬁ ------------ Tags \-,I
Art, 20 e - M .,.:'..- ................. }
Pamets Costald
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POR LA CUAL 5E DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXFEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
‘FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION. COMPOSICIONES
WMMWWWTWWEELWMEHMDEWM

MELATONINERGICOS", EXPEDIENTE N2 2219972006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, SOLICITADA POR LES
B e R 1 Ao R B i S e U i

Asuncita, 2 | MAR AR
WISTG: El informe de ln Actuaria de fecha 18 de marm del 3026 s e e 2
CONSIDERANDO

Que, el informe de ls Actuaria de fecha 16 de mareo del 2026 en s parte pertinente, reza @ (. ) Tambidn e
abserva que ha vencido af plase para el pago de las anualidades Nedmeros 16 3 20 conforine fo establece of Art. 10 de
le Ley WY 163000 “DE PATENTES DE INVENCTIONES por lo que se rrrur:rr.li_-nl:fa declarar la :-adr_r-_-m'ad.:!ep.?enn
derecho y pasteror archivanmento de solicitud,f,,, ). e b ——acates

CQue, ¢ Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales, Para
mahiemerT o VIgRnGa una pafente o uma solicitud de patente en tramite debesin pagarse tasas anuales. Los pagos se
harén antes de comengar ef perfodo anual cormespondiente. La fecha de vencimiento para ef pago de cacla tasa anual
serd el aniversaria de la fecha de presentacidn de la solicitud de patente, La primera tass anial se pagard antes de
conensar el tercer afio, contado desde [a fecha de presentactdn de o solicitud de patente, Podrin pagarse varias
fasas amuales por anticipadn. La fasa anual podrd pagarse destro de an plazo de gracie de seis meses, contados desde
e covmienn del perfodo anual cormespondiente, abonando también conjuntamente of recarpo establecido, Duranre

ef ,!J.Fam ife F""‘”" |'.Hl|!|.urr.':re4.l {a mJ.u.'.lrrm'.rl'rp.rrcnrp prantendrd anp,'.un.-r Lmﬂ;mummw

De ucuerdo al informe de la sctuana v, veniflicando ks constancias de autos como asi también ol Sistema
Informistico de la Direceidn General de Propeedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, én la solicitud Mo
221992004 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, “FORMA CRISTALINA ¥V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN ¥ 5U UTILIZACKON EN EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINERGICOS®, nux se registra pago de Las anualidades N7 16 a 20 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como of de gracia. previstos en el Articulo citado precedentemente. o cual pone
de manifiesto Ba falta de interés del solicitante en mantener con \'lgmtl.a LT ‘.o-lﬂlfll.'l.ld-}' la inexorable caducidad de la
!I:I-l“:l'.'lld Fh.'ﬂ' H"TJI'IHI_IM I.'Fﬂl tlljl'“Fll:l e e e e e e e T T T T T T T P r T S A i S EE LS d s B s das

Que, en ese sentido, habwendo transcurnido el plazo previsto en la legislaciin vigente. corresponde declarur la
caducidad de pleno derecho y ardenar el archivamiento de la solicitud N¢ 221992006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2004,
"FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTC PARA SU PREPARACION, COMPOSICIOMES
Fuuﬁ:iumasqmmcwmﬂﬂvsu memmnmmhmnﬁmmmm

Quee, en virmud 2 las consideraciones reafizadas, habiéndose constatado |a falta de interés por parte del
interesudo en mantener en vigencie su solicitud,  hablends transcurnido en exceso e plazo el r,l'rruql:l_'l,
corresponde declarar la caducidad en la sobortud N2 3219972006 - daas i e P s g S e D LA

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

Art. 1@ ORDENAR 2 caducidad #n In salicitud de Patesde de lnvencadn M2 2219900006 de fecha 02
de agosto del 2004 "FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA
5U PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN Y 5U
UﬂwﬂkﬂﬁﬁEHELHHWNMEHTBDETRMHTHHHEHELEHHGHEHHCQE‘umnnda

por LES LABORATOIRES SERVIER --------+mrrrreres ,H - SR

1

& ﬁ'ﬂi‘#‘ Pame:la Crseabin

Dvirgeinta Genreil Erimting

Art. 29 NOTIFIQUESE y cumgplich ARCHIVAR -+~
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EHELEJEFEDIENTEDEE-EHJKTT'UE'DEREEWE}EMHTEHTE
‘NUEVA FORMA CRISTALINA [V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN®, mmwmmmnammmnem
BﬂimmmﬂﬂmLEEL&BGMWHEEWML--—--------—H ...........................

astncion, @ J AR 0%
VISTO: El informe de ba Acouaris de fechs 18 de mvarzo el Q0026 s e s
CONSIDERANDO

Que, ¢ informe de la Actuaria de fecha |8 de mareo del 2026 en su parte pertinente, reza | () Tambidn se
obseria que ha vencido ef plaze para ef pago de las anualidades Nemeros 11 a 20 conforme bo establoce of At 30 de
br Ley NP 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES”, por lo r,mr #e recomuenda declirer fa cadereidad de p.l'rnn
desecho ¥ posherior arcluvanmienio de sefieitef, ) e i

Que. el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION™ establece: * D las tasas anuades. Para
mantener o VIgenc wha patente o una solicitud de patente en trdmine deberin pegarse tases suales. Los pagos se
hardn antes de comenzar ef perfodo anual correspordiente. La focha de vencimiento para el pago de cads 1asa anal
serd ef aniversamo de la fecha de presentacidn de i solicitud de patente. La primers tasa amal se pagard antes de
comengr el bercer afto, contado desde la fecha de presentacian de la solicited de patepte, Podrin pagarse varias
tasas ancales por arhcipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plaso de gracia de seis meses, contados desde
ef comienen de! perfodo antral correspondients, abonando también canjuntamente e recargo sstablecido, Durasie

ef .bJ'-'m.- de n-r-'rtr-r ta praterite o 12 m-'.lnn.ln'depitenrr.- manre.r:dri KU II‘.I-lll:"HJ' v I;gem'ﬂ Q_Eﬁaﬂmw

D acverdo al informe de la actuana v, venficando las constancias de autos como asi tambidn el Sistema
Informitico de la Direccidn General de Propiedad Induwstrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
2219872006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2004, "NUEVA FORMA CRISTALINA [V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO
PARA 5U PREPARACION ¥ COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENENT, no se registra pago de las
anualidades N [1.a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Anticulo atado
precedentemente, o cual pone de manifiesto ks falta de interés del m!hnr.qnu- T MATteTeT o 1.'|g|=_-:|'|-|:|aj.'|_1ia||r_-_|[|.|d
¥ ln inexorable caducidad de ba solicitud por el transcurss del sempo, - T

Que, en ese sentido, habsendno transcurrido ef plazo previsto en b legislacian vigente, corresponde declars 1a
ceducidad de pleno derecho v erdenir el archivamiento de b solicitud Mo 2219812006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2004,
mnmmmﬁrmmwnﬁﬁmmmmmRﬁWWM?
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN- S SN N

Que, en vitud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
imteresado - en mantener en vigencin su salicited,  habiendo :r;nm;u.undn en exceso el phzn ir_!-ﬂ_al l”'-"'-'!tﬂ
cortesponde declarar la caducidad en la solicitud M2 321985006, ———_ i —

POR TAMNTO,
LA DIRECTORA GEMERAL INTERIMA DE L& PROPIEDAD MDUSTRLAL
RESUELVE
Ast. 18 ORDENAR la caducedad en la sobcited de Patente de Invencein N® 2219872006 de fecha 07
deag«mndﬂaummmmcﬂmrmmwuzm
PROCEDIMIENTD PARA 51U PREPARACION ¥ mmmﬂtmm Q'UE
LA CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER -+

Art. I¢ MOTIFIQUESE v cumplido ARCHIVAR - s reneeanaes e o
i ™
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POR LA CUAL 5E DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
‘FORMA  CRISTALINA 11 DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA 5U PREPARACION,
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN ¥ SU UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE
TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO”, EXPEDIENTE N 2219772006 DE FECHA 02 DE AGOSTO
DEL 2006, SOLICTTADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. - sesssnssunssnsssnsiosiiammernreasion

C

Asuncion, 2 ] WAR 70%%
VISTO: El informe de ks Actuaria de fecha 18 die marin del 2006, e e
CONSIDERANDO

Que, el informe de ls Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza ;=) Tambidn s
observa que ha vencido ef plazo para el pago de las anvalidades Ndameros 15 3 20 conforme fo establece of Art. 30 de
fx Ley N¥ 1830000 "DE PATENTES DE INVENCIONES® por b Qe s recomienda d'ru',:.r.r.l'fa r.;n':rrrd;d ae p|'|-_'-|1|'l
derecho y pasterior archivamiento de selicitud f. ) -——rmrions e

Quie, ol Articuls W de la Ley 16300060 “DE PATENTES DE INVENCOIONT establece: = De s Bas anuales. Para
mantener en Vigenola una patente o una solicitud de patente en trdmite debesin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo amual correspondiente: La fecha de vencimiento para ef pago de cada tasa anual
seri ef anfversario de (@ fecha de presentacidn o e solicitud de patente, La primers fass antad se pagard antes de
comenzar ef tercer afo. contado desde {1 fecha de presentacidn de b soficorud de patente, Podrin pagarse varias
tasas anvales por anticipado. La tasa anual poded pagarse devtn de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
& comienso del periodo anial corrrspondiente, abonando tambidn comjuntamente ¢f recargo establecido. Dursnre

el plazo de !']'?-I."I'i‘ fa patente o a Ar.lJ.lr.Jrrn:h:'EIrl:r!erlrr mantendra 5r|pkl-;r.-jl Vigencia. me&h&ﬂﬂm

De acuerdo al indorme de la actuaria y, venficando les constancias de autos como asi ambién ol Sistema
Indfermatico de la Direceidn General de Propiedad Indusirial, se ha constatado goe efectivamente, en la solicitud N
2219712006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "FORMA CRISTALINA 1l DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA 5U
FREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENMEN ¥ SU UTILIZACION EN EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICD", nvo 2o registra pago de las anualidades N® 15
# 20 estando vencidos b plazos, tanto ordinano como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente,
I cual pone de manifiesto ka falts de interés del solicitante en mantener con vigencia su m'llnl:udg,. la iteworatle
caducidad de 1a sobcitiad por el transcurso del tiempo, - e L

Que, en esi sentido, habaendo transcurndo el pliso previsto o la legislacian vigente, cormesponde declarar la
caducidad de pleno derecho ¥ ordenar el archivamiento de la solicitud N° 2219772006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
FORMA CRISTALINA 1l DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTD PARA SU PREPARACION. COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS E'!UE Mm?wmmmzm E_THAT!MEHFDDEWDELSIHEM

Quie, en virtud 2 las consideraciones realizadas, habiéndose constatado e falta de interés por parte del
fiteresado en mantener en vigencia s solicitod,  habiendo transcurmdo en exceso of [ﬂa:r_l ]E‘.ﬂ,’-l.l prr_ln.ul;n;n
corresgande declarar la cadvwcidad en 3 sobcitud M 2190006 - AR L KB AR Sk L R

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD MMDUSTRLAL
RESUELWYE
Art, 1% ORDEMAR |3 caducidad en fa sabeitud de Patente de Imvencidn WE 2E9T0006 die fecha G2
de apgosto del 2006 *FORMA CRISTALINA Il DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA
SU PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIEMEN % 5U
UTILIZACION EN  EL  TRATAMIENTO DE TRASTORNOS-

AfL2®  NOTIFIQUESE y cumplics ARCHIVAR oot - :

% ——
Al I:ﬂﬂ-l Fanecii Cpatabio
pura Geneisl |aserin
p“ﬂh::urz (1 & Prigindud [plwemid
Pt s ! i Toaghadud lsedieml
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“UTILIZACION DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCHON DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO
DE TRASTORNOS BIPOLARES, EXPEIMENTE N2 101132006 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR

Asunician, 1? MAR 7z

VISTC: Elinforme de la Actoaria de fecha 20 de marzo diel 2000 esrrssssmmsniis s sismse it iibiceiis

CONSIDERANDO

tue, el informe de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026 an su parte pertinente, rera - () También se
alweria que ha vencido ef plaze para & pago de L anualidades Niimeros 15 2 20 confarme lo sstabfecs of Are. 10 de
It Ley NY 83040 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, pr:h" o [||u¢ e rrn'nmcnn'; d{r:'.;,rp.r ||..'.l cadiacrdac drpfﬂ.rlu
derecho v posherar arcluvamiento de selicitud.f.., 15— v fomsmmmins - mome e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De b tasas anuales, Para
fLatener o VIERNC wna patente o g solicitud de patente en temite deberdn pagarse fasas ancales. Los pugos g
harin antes de comengar ef perfodo aniul comespondiente. La focha de vencimiento para of pago de cada tasa anual
serd el amversano de 13 fecha de presentaciin de fa selicitud de patente, La primera tasa areal se pagark antes de
comenzat of fercer afo, confadn desde fn fecha de presentacion de fa solicirud de patente. Podrin pagarse varias
tasas antiales por anbicipedo. La tasa snual poded pagarse destro de un plazo de gracts de ses meses, contados deseds
el comienen del perfodno anwal correspondiente. sbonamdo tambrén compuntamente of recargo establecidn. Purante
af plaro oe gracie & pareaie o fa sr.rlll..lrud.r.\'rp;trnrr marntendrd su plena L'rﬂ.l_:r]:-u Lt finlta e pago de alpiine de as
m e e e i il ar il T AT P e S O B T IO N TS LGN i SIS I PO (O Sl IR By

De acuerdo al informe de la actuana v, venficando las constincias de autos come asi también el Sistema
Informitico de L Direccidn General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
1011372004 DE 20 DE ABRIL DEL 2006, “"UTILIZACION DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCION DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES", no se registra pagn de las
anualidades N 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinann como ef de gracta, previstos en & Articulo citado
precedentemente, lo coal pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicined
¥ li inexarabile caducidad de ki solicitud por el transcurse del Bempo.s oo

Que, en ese sentidn, habiendo transcorrido of plazo previsto en la legislecion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho v ordenar el archivamsento de la solicitud N2 1011372006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006,
vmm:mmmumnmmnunmmﬂnnﬁnmnm AL TRATAMIENTO
DE TRASTORNOS BIPOLARES™-- - srrerereas T

Que, #n virtud a las consideraciones realizadas, habiendose constatado [a fala de inrerés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud,  hablends transcurnido en excess el pl.ﬂn Iegaj prel.:u.la_
corresponde declarar la caducidad en la sobicitud N* 10113/2006.-- e e o e b e e e

POR TANTD,
LA DIRECTORA GENERAL [INTERIMA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 2 ORDENAR |3 caducidad en o solicitud de Patente de Invencian N# 10032006 de fecha 20
de abril del 2006 “UTILIZACION DE AGOMELATIMA FARA LA OBTENCION DE
MEMCAMENTOS DESTINADOS AL THA:EHH'IEH’PD DE W RIPOLARES™
silicitada por LES LABORATOIRES SERVIER - e g ran

Art, 29 NOTIFIQUESE ¥ cumyplichs ARCHIVAR. oo

Abg, Cliudia Pameta Crivialds
Birvegors Geneeal Imaing
Wrerrien Gl i Fspiodil Fuilni el
"oyt Myl s Poipiedd Bapbesins!
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DEUHA.PAR.[TDE].E[‘I‘H}E{)‘
EXPEDIENTE Nt 0915%/2006 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2006, SOLICTTADA POR BTICIND S PA - oem e

Asundciom, E JI I'Ilr".'l 78
VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 20 die marzo del 2026, - -=—ierrrmmmens i samiaa ittt
CONSIDERANDO

Qrue. el informe de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza (. ) Tambien se
olserva que ha vencido of plazo pars ef pago de fas ancealidades Nurmeros 12 2 20 conforme [o establece el Are. 50 de
M Ley NY 1630400 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, prlr i qur- s recomiendy declrer .I'.:r c.-u-;'u:rd.;r.l' |:|'r pl'rnn
derecho y posterior archivamierdo de solctad ()~ e crreeameeebaaan.

e, &l Articulo 30 de [a Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION® establece: * Do las frsas antsades. Para
mantenss ¢ft Vgencia una patenfe o una saliofud de patente en trdmite deberin pagarse basas anuales. Los pagos se
fanin anfes de comenzar of periodo arial correspondiente, La fecha de vencimiento para el pago de cadl fasa asmual
serd el aniversano de iz fecha de presentacidn de 1a saficiud de patente, La primers tasa anal se pagard antes de
comenaar ¢f tercer afo, conlido desde la fecha de presentacion de fa soliciud de patente. Podrin pagarse vanas
tasas anuales por anticipado, La tasa amual podrd pagarse dentro de un plazo de gracta de seis meses, contados desde
ef comiensn ded periodn anmal corespondiente, abonande también compuntamente ef recargo establecidn, Durante

rIpIs.ﬂJ de gracia fs*psrlmrfu ia sr:u'.lnl.ruddep.-:imre m.!.m"enr.l'r:l &t ;:Jm;- v:gmru E&ﬂlﬂww

De acuwerdn al informe de la actuana v, venficando las constancias de autos como a4 también el Sivtema
Informatico de [a Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en | solicitud N¢
09159/2004 DE 07 DE ABRIL DEL 2006, "CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE
UN APARATO ELECTRICO", no se registra page de las amabidades N7 12 4 20 estando vencidos los plazos. tanto
ardinario como e de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencia su solicioed ¥ 3 inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurss diel L B I, e e e e TR RS AT A R R A S

Que, en ese sentida, hatwendo transcurrido el plazo previsto en la begislacian vigente, corresponde declarar L
caducidad de pleno derecho ¥ ordenar el archivamiento de L solicinad Ne09159/2006 DE 07 DE A.HH:ILDEL 2006,
"CHASIS DE SOPORTE Y GRUPD DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELECTRICO"--- =

Que, en virhad a las consideraciones rralizadas, habiéndose constatado la fala de interés por parte del
interesade en mantener en vigencia su solicitud,  habiendo transcumdo en exceso el plazo legal previsto,
correspunde declarar la caducidad en | solicitud N2 %] S0006, e crr ettt b s

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

Art. 12 ORDEMAR L2 caducidad en la selicitud de Patente de Invencidn N? 091532006 de fecha 07
de abril del 20036 *CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA
DE UN APARATO ELECTRICO", solicitada por BTICTND S P& -« e e s

Art. 22 MNOTIFIQUESE v cumplidn ARCHIVAR: e et e
: '-I-p, Lln;.lln Marneia Cristaldo

|:|u|.'|:| ofs Giacral Ieirdina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS®, EXPEDIENTE N* 072292010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION ~+v=sessssamsssmtamsssnnmmmmmnsmamaamnmme s emrsrrmras s s sasssmess

Asumncian, E ? HAR AU26

VISTO: El recurso de apefacidn interpuesto por la representante convencional de la firma FMC
CORPORATION., contra la Resolucidn WY 414 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada p-nr |
D'.rﬂl_.m dhl F‘l‘ﬂ"“n ?’I i L L L L B T ey Oy S S S ——

RESULT A:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta |a representante convencional de la firma

FMC CORPORATION, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucién N2 6lé de fecha 13 de
noviembre del 2020, dictada por la Direccion de PRIERIEE. e et e

Chue, en fecha 29 de diciembre del 2020, fue dictada la pml.-'ldu.-rm:. q-ul: concede el recurso de
ap-e-hl:u:un interpuesio, elevandose los autes al superior, - e N R

Cue, en fecha 16 de octubre del 2024 expresa agravios la apelante. En fecha 18 de diciembre del
20023 e llarma Autos para resolver, Esta Direccidn General, como medida de mejor proveer, remitic el
expediente a la Oficina de Coordinacién de Relatorla de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacibn a las nievas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios, -

COMNSIDERANDO

Que, lx Resoluckdin recurrida reza: * ()" Que. & dictamen final de 13 Asesorfs Téeniea de
Fatentes DPATP N* 288/2020, entre otras cosas dice: "Dado gue el solicitante no salvo las objeciones
sefialadas en la vista de Fondo N* 3 DP-ATP N* 69,2020 de fecha 02/04/2020 y realizando el examen de
fondo correspondiente, se dictamina que [a solicitud desde el punta de vista del examinadar, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en log articulos 3% 8% 15" v 17 de fa Lev
I630/N “De Fatentes de Invenciones” Por todo fo expoesto, se recomienda -FJRELH.AE"G -rﬂ- fa
soficitud, salve mejor parecer de la Dhrecerdn General de Propledad Industeial . )

Que, el recurrente funda sus agravios en los sipuientes términos: %..) E7 solicitante manifiesta
que of documento DI estd dingido a fungicidas de pirazeliicarboxamida de farmila | como puede
verse en lr estracriirg anterof, los rasgos comunes que caracterizan a los compuestos de Df son una
fraccidn N-feni-carboxamids uruda en 3 posicadn 4 v un dlomo de Mer en la posicidn 7 del anilfo
central de pirarol Por fo tanto, a5 ensefianzas de D Nevaran 4 un experfo & creer gue estas
caracteristicas estructurales son las s fvorables pars proporcionar un control eficaz de las
enfermedades de fas plantas. Por el contranio, los compuestos el presente femala T reguiersn on
aniflo de féntle sustituldo (QF) en la posicidn 4 ¥ una fraccidn de anilino en la posicidn § (Q2X)
Teniendo en coenta estas diferencias, las enseftanzas de D1 no habefan inducido a una persona
experts & modificar ninguno de los compuestos dividgados en ef mismo para legar a un compuesto
conforme @ 1a invencidn renvindicada en fa actualidad al tratar de resofver ef problema subyacente a
#sia invencidn (es decir, encontrar compeestos gue acten contra hangos ftopatdgenos). Por elle,
sustitucidn de un dtomo de fdor por una fracodn de anifline significa sustituir un doeo dtome de
fliar en las moldéculas DI por un aniflo bencénico completo (C6HE) v un grupo aming (NH). lo que
afrera significativamente ia forma, ef tamano y la propiedades electrdnicas de la molécula de -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
mﬂMMMMHﬂEHMEHHEPEMHSﬂUMBEHEEWDE
PATENTE "PIRAZOLES FUNGUICIDAS®, EXPEDIENTE N* 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2010, SOLICTTADA POR FMC CORPORATION - certeteemsmsasesssmsssmssssrossasnsssmssssssssdamsmssssssisnsss

elecironegativo. Ademas, fa fraccidn N-fenil-carboxamida de (3 tendna que sustituirse por wn anillo
de ferulo directamente unido af anillo de piraeol, eliminande asi la fencign carboxamida, Esta
modificacidn alterarfa sdn mis las propredades de s molécula come fa polandad, s capacidad de
enface de hidrdgena ¥ fa forma geneal, (. )7 - s e e e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 163072000, reza: "Artfeulo 13- De fa
salicinig de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona fsica o una persana jurfdica,
nacional 0 extmnjera La solicined de patente de invencidn serd presentada a la Direccidn de fa
Propiedad industrial, que le asignard ndmevo, fecha v hora de presentacidn, e inchatrd lo sigurente: a)
fos datos del solicitante y del inventor; b} la denominacicn amibunda a la invencidn y su descripoion;
) una o mis renindicaciones; o) fos dibijos gue correspondienan; ¥ e} i resumen, La saliciiud de
patente deberd indicar la fecha, el nidmero y i oficing de presentacidn de tods solicind de patente u
ofro titulo de proteccidn que se hulvese presentado o patentado anteriormente en una insamcia
extranjera, cuyo procedimiente incliya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcalmente @ fa misma invencion repvindiceda en (& solicitud presentada a fa
Dereccidn de ks Propledad Indstripl. " - — — s e e

Que, revisuda las constancids del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuehto el rechazo de la soboitud N2 072292000 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
19 de actubre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatono de trece
(13) reivindicaciones, presentado en el expediente N® 2051507 de fecha 04 de septiembre del 2020
como contestackon a la vista-de Fondo NV 3 DPE-ATP 6972020 de fecha 02 de abrl del 2020 , notificada
al solicitante el 03 de juruo del 2000; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principaimente porgue las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c El soficitante,
£n su escrito de expresitn de agravios, NUevamente, presenta un nuevo pheg-;: repvindicatonn, con
ONEE (L]) P B ONES, - - oot o

Fostenormente, como medids de mejor proveer, |a Direcoion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinaciin de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a ravés de su Dictamen Técnico de Fecha 12 de marzo del 2026, determing gue aungue
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de maners mis clara v vanas de lis
objeciones hechas en dictimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas a0n carecen de Nivel
Inventivo por bo que 8O CUMPLE con los requisitos de p.llentabllildad E'H.IEEIEH- p-nr la Ley 6302000
de “Parentes de Invenciones” en sus Art, 3* ¥ 8% eemmereees T S——

Que ¢l Dictamen de la Asesorla Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
omis cosas dice! Y.} En el campe agroguimico es conocido gque pegueties modificaciones
estructurales pueden producir camivos en potenca oldgica, cambios en selectividad o cambios en
mecarnsmo de accidn, En ef caso de fungicidas heterociclicos es frecuente observar que compuesios
con ncleos estructurales similares inderactian con diferentes dianas moleculares. Por Jo tanto, el
hiecho de que un denvado de pirasol presente un mecanismo diferente al de wn fingicida SDFT mo
Constifuye necesanamente wn reswllado mesperado o inventiva, Ademis, nb-.:- m.m A
reivindicacidn Il describe composiciones que combinan e compuesto ool
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 616 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “FIRAZOLES FUNGUICIDAS®, EXPEDIENTE N® 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
Z010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION -=ssmmsmm s st e e s s s s -

vome profioconazol metconazal pentiopirad p clovotalontl La combinacidn de fungicidas con
diferentes modos de accidn es wna pracica estdndar en la proteccidn de cultives para ampliar ef
especiro de control ¥ oreduclr resistencia, por fo gue dichas combinaciones se. consideren
generalmente alwvias para of experto en of rampo de desarroflo de mezclas de pesticidas. En base &
todo fo descrito, puede concluirse que en base a una comparacicn estructural, el micleo pirazol ya se
encuentra amplfamente descrito en DI, Ademds, fos susriroyentes aromdticos permitidos en fa
soficitud coinciden con los de DI y In introduceidn de aniling aromdtica estd sugerida por D2 Por
thitimo, la efiminacidn del grupe carbonilo constituye tne modificacidn funcional rubinania. También
&l efecto bioldgico diferente pl.m'ﬁ!:' considerarse una consecuencia inherente de la I:.'q'lr.i.rrl.l‘a-r.nj_rr
ESHTUCHIT FEHIIR, [  eemm e e e s s e m e s s s s

Por fo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucifn N*
fl6/2020 dictada por [a Direccion de Patentes que Rechaza la solicined de regstro de patente de la
invencidn 0722972010 de fecha 02 de mare del] 2010, s e s sk b b s s e

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

Art. 12 COMFIRMAR la Resolucitn N® 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada
por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRD DE PATENTE DE INVENCION N*07229/2010 DE FECHA 02 DE
MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION
PR ALOLES BUINGICIIUAST «»onewe e nes onssnnmsassisissnns ssi s s mss s ssssof s sas simions

Art2 ® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente *PIRAZOLES FUNGICIDAS", Mo
0722972010 de fecha 02 de marzo del 2010, -se-s - -

fropeata Gemeral Tearglas
[TEE 1 ||-:r-uﬂ|--rF||_--|i|-I.|ri_i-l-.|
Dty Nt do Trepdid v
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION M° 1648 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAYO Y
ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N* 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL §.8-----+mmreem et mseeaees

Asuncitn, 31 AR M4

VISTO: el recursa de apelacién interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.A.
en contra de |a Resolucion N 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Direccibn de Marcas, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e
imterpone Recursa de Apelacidn en contra de la Resolucidm N 1648 de fecha 13 de noviembre de 201%,
dictada por Ja Direccion de Marcas. =« e e

Que, en fecha 16 de dictembre de 20019 fue dictada la providencia que concedid el recurso
IHII.'I'FHJI'EII'-I'-'-'“-““'"-“"““'---'--------'--'-'---'---'--'---------------- e B R R B SR TR S N e = o e

Que, en fecha 26 de jumo de 2020, ¢ representante convencional de RETAIL 5.A. exproso agravios.
Esta Direccian tiene por presentado fa expresidon de +grq'u-lw= ¥ lama autos para resolver en fecha 04 de
ﬂgﬁﬂt!:l Ltﬂzllin i e e e 8 e e e 8 8 R e L B R R ISR F RIS EET R TIETTISECT TR TRY TR IR

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N*1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 conmdera ¥.) Que habiéndose
realizado la blisqueda de antecedentes de fa cifadas marca, se ha constatade la existencia en dicha clase de ta
imarca; Erprdﬂen.l'r 2006 - 107199 Depominacidn DAYL, Clase 7, Registro 342189, Titular ZHEJIANG DAYL
ELECTRIC TOOL CO. LTD., en fecha 3 de diciembre de 2000, Comentana; Que aimbas denominacrones soh
casi idénticas, muy semefantes, no podsin tener covkisténcia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusian entre los m-'munm'r.:-rﬁ ;'m-r Jer que- de conformidad al articulo 6° de la .Ler N® 1294/98 de
Marcas. no ha lagara lo solicitada.” e e seser e

Que, manifiesta o] apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: .0 Ef
A-QUO no ha consideradn ol hecho de mi mandante ex propletari de DAYO an varias clases v es
ampliamente conocida en of mercado por fos productos ¥ servicios gue ofrece..f. A esto debemos surnir
gue tanto fa marca antecedente como la soficitadh poseen sux progpras etiquetas por lo gue resuilta
imposible gue las mismas puedan ser confundibles para e piiblico consumidor./. En efecto, por los
derechas yva adquinidos de mi mandante sobre la denominacidn soficitada, resulta un acko arbitrario negar
ef registro de la denominacion DAYO en clase 07 a nomive de RETAIL S5A../._ En resumen, la
denaminaciin solfcitada por mi mandante no se hava incursa en ninguna de [as prohibiciones establecidas
en fa fey de marcas, consecuentemente, cumple con fos regiusitos legales de novedad, especialidad y
distirtivicad, pru' Jov .;}rn.- &l derecho de mi mandante a solicrtar ef regr:-n'u de su marca, debe ser

P-"ﬂ'feli.’-'dﬂf _.1 arraTeme s e g i o e e e EEDSTEES L0 e e i e M

Que, corresponde a esta Direccitn resolver sobire la procedencia o no del recurso mterpue-stu

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, b?ﬂ:‘:ﬁ-ﬁ'ﬁ gy, 5 ggr—u\h
O
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1648 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAYO ¥
ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N* 236252014 A NOMBRE DE RETAIL §.& -—----—mesmsrrrems e s rrrmrramsas

vigente. En este sentido, segun la base de datos de la DINAPL el Registro N* 342189 de la marca “DAYU™ a
nombre de ZHE[LANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD, venchd ¢ 31 de diciembre de 2020, venciendo a su
vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y
como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N* 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: (...} Podrd
solicitarse la renovacidn denire de un plaro de gracia de seis meses posteniones &l Vencimiento (. ) -

Consecuentemente, habiendo desipurecido fa base del recharo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo gue correspands revocar la resolucion recurnida y ordenar la continuidad de los tramites de
registro de la marca “DAYO ¥ ETIQUETA®, solicitada por RETALL S.A. weersesessmmime i

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N* 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada ]:n;:r la
e CiOn e MaCms, e

At 2# ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de |a marca
"DAYO Y ETIQUETA®, clase 15, E::pﬂd.lente N* I!ﬂiﬂﬂl# solicitada a nombre de
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N® 3663
DE FECHA 20 DE NOVIEMERE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", 'ELASED'P
EXPEDMENTE N° 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.AL —-emmrmem st

Asuncitn, 3 1R e

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR 5.A. contra la Resolucton N® 3663 de fecha 20 de noviernbre de 2025, dictada por la Direccion de
Hmagl }'; s e e e e B e B e il ol e -l i i, i - . el . i i, - el el el . e el i - . i e . i . e e ol

RESULTA:

Que. en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR 5.A., e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucidm N™ 2678 de fecha 19 de
“anhq-n l:!E' Iﬂzgrd]nad; F.,u.rla Direcoion d;_- o T, et e e B 0 e B A B AR BB S BB EA LS

Que, por Resolucion N 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Direccian de Marcas confirma en
todas sus partes la Resolucian N* 2678 de fecha 19 de septiembre di 2025, —e-eeemmmmmmmmi s

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencianal de SHOPPING
TODO HOGAR 5.A., e interpone Recurso de Apefacion en contra de la Hesolucian N° 3663 de fecha 20 de
noviembre de 2025 dictada por la Direcciion de Marcas, — -

Que, en fecha 29 de dicembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
T E T LT L R -

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR
S8.A. expresd agravios. Esta Direccign tiene por presentada la expresion de agravios y lama autos para
Fesclver oi FEcha 19 e Felrern s . e e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidon N* 2678 de 19 de sepriembre de 2025 consdera; 5.) haludndose realizado of
examen de registrabilidad de fa citada marca, ésta Direccidn considers gque fa misma incurre en las
prafibiciones de la Ley 12904/95 e Marcas, que dispone que no poeden constitiir marcas; La marca sé
encuentra incursa en la siguiente profubicidn: Art. 2 inc. e) ... [os que consisten enteraments of Un signo
que sea of nombre gendrico o designacion del producto o servicio de que se rate, o que pieda secvir en el
comercio para calificar o desenbir algung caracteristica del producto o servicio, Ls denominacian se
considera descriptiva v sin distintividad algunae con relacion @ los productos que desea proteger. En
consecoencia no ie fugar & lo soficitadoy_ )" La Resolucion N* 3663 de 20 de noviembre de 2025 considera:
*{..Jel conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a fos productos especificados tales como
eltgpoxiiivos, aparatos & mstrumentos, fe brndi of piblico pertinente una informacién directa de que estos
son eléctiicos, poseen eficTencia energetica ¥ ecoldgica garantizandeo un rendiriiento maenmaf., )~ —-—----

Quie, entre otros argumentos, se agravia e apelante ¥ manifiesta: 7. e andlists marcario no puede
hasarse en wna rraduccion literal alslada del signo, sing en la percepcian real del mismo en ef mercado. La
marca soficitads se presenta v es percibida como una umidad denomipativa en ldioma inglés, sin que e
comgwmidor realice un proceso de traduccidn concepiual para identificar fos productos amparados. En
consecuencia, la interpretacion literal propuesta por la Direceidn po resulta suficiente para coneluir of
cardcter descriptive del signo. Segin fo sefalade por la Direccidn, ef térming” “E00" A8
CRrActerTsCas as 0 de eficiencia energdética. No obstante dicho término es utilage
extendida en of dmbito marcario como slemeanto svocativo /5. Asimisma, f Direccidn g

I:Irl:l'. | i
Fjr:nrl. |1.||.I'-I| i
Hm n'l-,-lulr!'ll'plh-il:lrll
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N 3663
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EM EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", l:Lnlu.EE.EE'
EXPEDIENTE N® 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S84 —-csemsmmamiiinnians

térmminos “ELECTRICT y “HIGH POWER® informaria directamente caracteristicas técnicas de los productos.
Sin embargo, el andlisis marcaro no puede realizarse desmembrando cada une de los rminos gue
componen ef signo, sing evaluando la expresicn en su comjunto _~. La denominacidn de mi representads
o describe de mdnera directa .rl.ln,g*un ph'wj'rrrm pmrrgl'dﬂ. Por gf contrane, evoca cualidades apreciadas
par el puitlico consumidon. )" - et e TR

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

Que, al iniciar el andlisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunto, como s regla general en el derecho marcano, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo
s advertir si la percepcitn del signo disuntive puede ser considerado incurso en prohibciones legales
dictadas en profeccion  del pdblico consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
sdministrativa determinar si la marca solicitads se encuentrs incursa en el Art, 2 inciso e) de b Ley 1294/98
T T e - T

Que, la junsprudencia y doctrina mas destucada sobre la materia que nos convoca, alirman que una
denominacian posee el caricter de penérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacidn con la que necesariz ¥y cormentemente se designa al pénero al que ese
producto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lengudje commiente. En ese sentido, & fa 01 de autos se aprecie que la soliciud de
registro de la marca “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de
la glase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Aparsios & insfementos
crentificos, de investigacidn, de navegaoion, geodésicos, ffogrificos, cinemalogrificos. andiovisuales.
dpticos, de pesaje. de medicidn, de sefalizacin, de deteccidn, de pruebas, de inspeccidn, de salvamento y
de enseflanzy aparitos ¢ instrumentos de conduccidn, distribucidn, transformacidn, acumulacion,
regulacion o control de la distnbucion o consumo de electncidad: aparatos e instrumentos de grabacidn,
transrmisitn, reproduccidn o tratamento de sonidos. imdgenes o datos; soportes grabados o relecargables,
softwiane, Soportes de regisiro v aimacenambenio digitales o andlogos vingenes: Mecinismes pars aparatos
gue funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de calculn; ordenadores v periféricos de
ordenador; trajes de buceo, mascaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales jpara

sebwnarinistas ¥ nadhdores, guantes de J'J'HLE-I'L aparatos de respiracion para la natacion subacudtica;
E.‘-trnmms e T D LR LR L o TR Ty S e O ST —

Chie, @ los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denaminacion constituye |2 designacidn usual de los productos que solicita. En ese sentida, tenemos que
la denominacién "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que:ae-demgru ]
los praductos pedidos de la clase 09 del nomenclador internacional.- o e S et

Que, esta Direcadn entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA® representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de [z articulacian g
elementos visuales, fonéticos ¢ ideoldpicos gue rasaenden su significado ndividual pars 3
Identidad marcaria robusta y diferenciadon, — e

ks Cngialids
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N® 3663
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA®, CLASE 09,
EXPEDIENTE N* 83146/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODD HOGAR §.A, — ---csameremmesrmmmmamsssmnsns

Que, la Resolucion recurnda se funda en lo precepiuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo gue
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolzar la forma directa,
Insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturalers bdsica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandalo s recurnir a circunlogquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la salicinud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bisica o especificaciones 1écnicas principales de sus productos, es eminentemente evocative,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirls de otras e identificar un products, linea de
productes o ¢l conjunto de productos (o SETVICION) que provienen e vima misma CTNPEEEI rormmressratsinsssas

Que, en buse a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, hubiéndose realizado el
eximen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccidn considera que es un signo gue posee
las caracteristicas necesarias para prosperir en registro; por consiguiente, v al o encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, correspande revacar la Resolucidn recurrida, -

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

Are 1 REVOCAR |as Resoluniones N* 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025 v N* 3663 de fiecha
20 de noviembre de 2025 dictadas por la Direccldn de Mareas, oo,

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca "ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase (09, Acta N* 83146/2022, solicitada a nombre

[Erc e Naibanad B !"'lr'll:H lr=inma
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Resolucién H‘_ﬂ_] é. 3

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 2678 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N* 3663
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA®, CLASE 09,
EXPEDIENTE N* 83146/2022. SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A —-ossesssnsmssmssnnsnammnas

Que, esta combinacion estratégica de termino poabilita un posicionamiento efectivo de la marca en
¢l mercado. En virtud de ello, se puede afirmar gue la marca es evocativi, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como gendrica o descripliva. -« s

Que, al respecto, ol Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a |a marca
evocativa, diclendo: “La marca evocativa es aquella gue oa al consumidor una ideq clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o serviclo que va @ distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular. /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tnbunales como marcas ditbufes. E argumento
en & que se hasa esta afirmacion es que cualguier persana tene of derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productes o servicios que va a distinguir con elfas, Esto hace que ef
tirtelar de une marca evocativa deba ar:E'pJ'ar @ 1 prieda rn?,rn.'ﬂ'rr quie (lras marcas E'Ieﬂqrur.'n tamibnign las
mismas propiedades 0 CaracteiEITAR -ttt st ana s s s e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en ¢l nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registracas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la isgueda realizada en el sisterna informatico de G
Institucian, también s¢ encuentran registradas en la clase 09 las marcas: FT ELECTRIC POWER, Regmstro N
$514%90 a nombre de FUELTECH LTDA: ECO POWER, Registro N* 442881 a nombre de fin Rong Wang
ECOVILLE ELECTRIC, Registro N* 628852 a nombre de DIVING SRL; extremo gque demiuestra la coexistencia
en €l rubro, siendo utiizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre
-r_'ﬂmpl:,'ul'l"-ld-l.d I.'!“t.': I-I:I-ﬂ- IMAHTOR, bes 058 om Rtk & RS T r T e T T h s s e e s S s i St m e S S LSS A AL RAL R Ra

Quie, al respects [a Ley de Procedimientos Administratives contemnpla en el Art. 32 inciso h) gcerca
del Pnincipio de Objetividad: "Las autondades admimistrativas deberin actuar sin ninguna discrmimacion
hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimienta como en las decisiones I:|11E' idﬂptE'
otorgandoles tratamiento y tutela igualitorios frente al procedimiento.” —--e e mrrmmr s assiannies

Que, adicionalmente. la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el
disefio de un paquete rectangular en colores blanco v rojo. con una combinacion de lineas en rojo v puntos
negros. en la parte frontal superior se observa la denominacidn ECO en rojo, ELECTRIC en negro {ambos
en tamafio preponderante) ¥ HIGH POWER en menor tamafio en color negro, la cual 41 ¢
impresian diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marcg ..o

ﬁ_...._
marca solicitada " 7 Sy [Pt Ts Criviabd

[ yes ieaGidi ro e Fagi jrl i ladmnid
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N® 2660 DE FECHA 19 DE SEFTIEMBRE DE 2025 Y N® 3662
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE N* 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR §.A —--swssomsrrmsscmsanmsreeas

Asuncion, A

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR 5.A,, cantra la Hesolucidn N* 3642 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada pnr la ireccitn de
h_wcas_\_'ﬁl' rrEnTrETE T T T T T T T R T R TR T TR TE R TN T S P R P N e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A., ¢ interpone Recurso de Reconsideracion en contra de |a Resolucion N* 2660 de fecha 19 de
septiembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, —-—-rerrerrmrrms e e e

Que, por Resolucion N 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Direccion de Marcas confirma en
tovdas sus partes la Resolucidn N® 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025, == oo rereraeees

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING
TODO HOGAR S.A., e interpone Recurso de Apelacidn en contra de |a Resolucidn N° 3662 de fecha 20 de
noviembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —--—r===rrrrrrsssrmmrrrmrm s sese s s

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedit el recurso de
ipﬂaniﬁn JI'II:EI'F’LIQ'EIU.'“"“'_“"“'“'"“"“_'““"_'““"“ o e e oo o il o A B R

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convenoonal de SHOPPING TODO HOGAR
S.A. expresd agravios. Esta Direccidn tiene por FH‘EEI‘IHE'FI la l.-!-rprl:smn e igra'-'lus ¥ Nama autos para
resolver en fecha 19 de febrero de 326, — o st s i

CONMSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N* 2660 de 19 de septiembre de 2025 considern: _) hahiéndose realizado of
examen de registrabilidad de la citads marca, ésta Direcciin considera que fa misma incurre en las
profubiciones de ls Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
enctientra incursa en by sigiiente profibicidn: Ant. 2 inc, el .. los que consisten enteramente @ o signo
que sea el nombre genérice o designacidn del producto o servicio de que se frate, o que pueda servir en el
comercie para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se
considera descriptive ¥ sin distintividad alguna con refacion a los servicios que desea profeger. En
consectiencia no ha lugar a lo solicitade_. )" La Resolucidn N* 3662 de 20 de noviembre de 2025 considera:
... bl conjunta ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los servicios de comercializacidn y venta de fos
productos  especificados  tales como  hermamientas. maquings, motores, dispositivos, aparatos ¢
instrumentos, le hrinda al piblico pertinente una informactan directa de que estos son eléctricos, poseen
effictericia energdtica ¥ ecoldgica garantizanda un rendimiento maxim., )" = e

Que, entre olros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; e/ andlisis marcanmo no puede
basarse en una traduccian eeral aislada del signe, sino en la percepcion real del rmsmo en el mercado. La
marca solicitada se presenta v es percibida como upa unidad denominativa en wioma inglés, :r.'rr e of
consumider realice un proceso de traduccion conceptual para identificar los sefvicios profe
conseciencia, fa interpretacion literal propuesta por la Direccicn mo resulta Suficiente g
cardcter deseriptive del signo. Seguin lo sedalado por fa Direccion, el térming “HE

-|| lmlJI:H! LR
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Resolucion H'_D_] 2 g

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLLUCIONES N® 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N* 1662
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SCLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO ELECTRIC HIGH POWER ¥ ETIQUETA", ELhEEH
EXPEDIENTE N* 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A, —--rsressmssssremsmsnnsnsssssss

extendicda en el dmbito marcano como elemento evocativo £, Asimismi, la Direcoion sostiene que los
terrniros “ELECTRICT y “HIGH POWER® informaria directamenty caracteristicas técriicas de fos productos,
Sin embargo, el andlisis marcario no puede realizarse desmembranda cada uno de los términos gue
coitponen ef signo, siho evalvando la exprosion en st conjunio . La denominscidn de mi represerntada
no describe de manera directa nmgz:u'r wn-*a.rmprmegjdu:} Por ef contratio, evoca cualidades aprmadaspﬂr

el pablico constmidor.. " - e i by el weeraareese

Que, corresponde & esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recumnso
mtEI'FthD. B 8 8 e e e e 0 B 8 8 B B A e B e e i

Que. al iniciar el analisis debe tenerse presente que @l mismo sea realizado desde una visian de
conjunto, como es regla general en el derecho marcano. sin artificiales desmembraciones y cuyo objetive
es advertir s |a percepcién del signo distintive puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteceidn del piblico consumidor. De estda manera, corresponde 4 esta instancia
ademiristrativa determinar 5 la marca solicitada se encuentra incursa en el Art, 2 inciso ¢) de la Ley 12594/98
T, [ o S rrmareenae P —

Que, la jurisprudencia y doctring mis destacada sobre b materia que nos convoca, afirman que una
denominacitn posee el cardclter de genénci. respecto de un products o serview, cuiando b misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho cardcter debe desprenderse del significado que poses para los
consumidores en el lenguaje cornente. En ese sentide, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir servicios de Ja
glage 33 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de importacion,
expartacicn, publicidad, comercializacion ¥ venta de herramientas eléctricas, mdquinas, mbquinas
herramientas y  herramientas  mechnicas, motores, excepto motores  pard  vehiculos  terrestres:
acoplumentos v elementos de transmisidn, excepto para vehiculos terrestres; insirumentos agricolas que
na sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos: distribuidores
AUTOENCeS, APRratos © MSTUMEenios clentifices, de investgacion, de navegaciin, geodésicas, fivogrificos,
cinemutogrificos, awdiovisuales, dpticos, de pesaje, de medicidn, de sefalizacion. de dereccidn, de
prnechas, de inspeccitn, de salvamento v de enserianza; aparatos e nstrmentos de condoceidn,
distribucidn, transformacion, acumulacidn, regulacion o contral de la distribucién o consume de
efecthcicad: aparitos e mstrumenios de grabacidn, fransmisidn, reproduceiin o fratameento de sonidos,
imageres o diog soporfes grabados o telecargables, soffware, sopartes de registro v almacenamiento
digitales o andlogos vingenes, mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras,
dispositives de cilcule; ordenadares vy perifénicos de ordenador; rajes de buceo, miscaras de bucen,
tapones auditives para buceo, pineas nasales para submarinistas ;r' H.id.‘ln:'fﬂ-.l':'.u,_ gmnrﬁ de buceo, .EP.]EI‘UE
e respiracion para {3 natacion subacudtica; extinbores™-——--——-

Que, a los efectos de determinar i la solicitud de registro de marca “BCO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" results genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denaminacion constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denanunacian "ECO ELECTRIC HIGH POWER™ no constituye el nombre halutual con el que se designa a

los servicios de la clase 35 del nomenclador intemacional ——-s--sescrrsarrannas S SO e SO (IR RARAIY.
e
Que. esta Direccidn entiende que I solicitud de regisiro “ECO E]..E(.'lﬁ‘ H]ﬁH i'r
ETIQUETA" representa una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad ema la el

elementos visuales, fonéticos ¢ idealdgicos que rascienden su Slgmﬁ-radn indi dual pa

identidad marcaria robusta y diferenciador,. —------eeeemnnenan --.;“- ----- it e
Lipiaji (il P
m“! e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N” 2660 DE FECHA T9 DE SEFTIEMBRE DE 2025 Y N" 3662
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXFEDIENTE N* 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR 5.4, —----s-srrrrsrrmmmneracae s

Quie, esta combinacion estratégica de termino posibilita un pesiclonamiento 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
doctnnales paraser clasificada como penérca o descrpliva.- s e

Quie, al respecto, el Dr. Jorge Mamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativi, diciendo: “La marce evocativa es aquells que da al consumdor una idea olara sobre alguna
propiedad o caracterfstica del producto o servicio gue via @ distinguin, o aan de [z actividad que desarrolfa
s hitudar.. /. Las marcas evocativas son consideradas por fos tnibunales como marcas débiles. Ef argumentio
e ef gue se basz esta alirmacion es que cualquer persona tiene ef derecho de evocar en sus marcas las
propiedintes o cardcteristicas de fos prodioctos o servicios gue va 4 distinguir con ellas, Este have gle of
titular de wna marca evocativa deba aceptar, 0 no pueda impedir, que ofras marcas evoguen también las

Quic, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe corxistencia
prévia en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similaies. En ese sentido, segin la bisqueda reahizada en el sistema informatico de la
Instimicién, también se encuentran regstradas en la clase 35 las marcas: HP HIGH POWER. Regisiro N®
09211 a nombre de SURESTE 5.A.; ECOVILLE ELECTRIC, Registro N* 628853 a nombre de DIVIND SRL; XL
Registro N* 515256 a nombre de Hung Chia Lan; CAMPO ELECTRIC. Registro N*® 612560, 1 nombre
de David Dyck Bergen; extremo que demuestra |a coesistencia en el rubro, siendo atilizado por diversos
titulares #n sus comercios sin que ello afecte [a libre competitividad entre los mismos. <.

Que. al respecto la Ley de Procedimientos Admimstrativos contemnpla en el Art. 32 inciso h) acerca
del Principia de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberan actuar sin ninguna discriminacion
hacia los administrados. tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones gue adopte,
aotorgandoles tratamiento ¥ utela igualitirns frente ol procedimienio..” — -

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el
disefin de un paguete rectangular en colores anco ¥ rojo, con una combinacion de lineas en rojo ¥ puntos
negros, en la parte frontal supenor se observa la denominacion ECO en rojo, ELECTRIC en pagsa {ambos

marca solicitada




eI R CIGRAL B

4 3 PROPIEDAD GOBIERNO o | PARAGLAL
INTELECTUAL PARAGUAY = REKUAI
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 2680 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ¥ N* 1552
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", ::u..slass
EXPEDIENTE N* £3145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR 5.4, —-—--—-rrrersrsmrrssssasasnsss

Que, la Resolucion recurnda se funds en lo preceptuado en e inciso ) de la Ley. Al respecto, lo gque
dicho inciso impide respecto de lis mircas, o% 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 ticmicas prncipales de su servicio, obligindolo a recurnr a arcunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido. la solicitid de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, ¢35 eminentemente evocative,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
¢l conjunto de servicios (o productos) gue provienen de Una MISma empree, - -

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resoluciones N* 2660 de fecha 19 de 5L'|:|t|1:mi:ln: de 2025 y N* 3662 de fecha
21 de noviembre de 2023 dictadas por la Direccién de Marcas. - s oo

Art, 28 ORDEMAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de regietro de la marca "ECO

ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 35, .l'u.li N* ®K1145/2022, solicitada a nombre
de SHOPPING TODO HOGAR 5.4 e el el o oy i o £ Al o PP

Art. 38 Hum'fqumas

pifd
|1ﬂll"."'
fupkitil

By lafrati LAk
"II't hﬁ |'_||-J I.!I' .r
[“L.\_rl."ll-"" di hpigh



EEECOEIN R CIDH AL DF

4+ ¥ PROPIEDAD +3 GOBIERNO o PARAGUAL
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Hﬂdudbnﬂ'i‘l Ej D

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N* 831472022, SOLICTTADA POR
SHIOPPING TOBIO HIOGAR Sl = et oo e e et

Asuncion,

VISTO: Bl recursn de .|1:|-|?-!am|'m interplesto por bl representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR 5.A., contra la Resolucidn N* 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Dvreccion de
Hirﬁ* 1". B T R A S e 1 AR S R MR o] TR L {5

RESULTA:

Que, en fecha 18 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODOD
HOGAR S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucan N 1694 de fecha 20 de
noviembre de 2024, dictada por la Direcoion de Murcas, — oot

Que, en fecha 29 de Julm de 2025 fue dictada la FH‘L‘!".EIEI-EHEII 1:|LL1.~ concedid el recurso de ipehcmn
interpuesto,.-— v=a i guelatelal e bl e it

Crue, en fecha 19 de agosto de 2023, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR 5.A.
exXpresc agravios, Esta Direccion tens por p-rege-nm:la lu I!.'dpl!'vl'.'ﬂl.'l-!'l de iE'I!'i'ﬂEIE y llama autos pam resolver
eri fecha 21 de agoits de J0TE; ——rrrrrreerrrmemrrrrrr e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resalucion N® 18%4 de fecha 20 de noviembre de 2024 considera: % ) hatwéndose realizade of
exvamen de registrabulidad de [a citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en fas
prohibictones de la Ley I294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden constitur marcas; La manca se
encuentra incrrsa en (o sigutente profubicidn: Art 2 inc. e} .. los guie consisren enteramente en un sigro
quie sea of nombre gendrico o designacién del producto o servicio de que se trate, o gue pueda serviren of
comercio para calificar o descrbir alguna caracterfsfica del prodicto o servcio, La denominacion se
considera descrptiva v sin distintividad algura con relacidn a los productos que desea proteger. En
COnSerLUercla no ha .rulea-ra hmf‘nndﬂ'l_}' e o B R o R R R R R o e e e

QQue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: Y. Me marce esta compeesta por las
palabiras en inglés ECO + ELECTRIC + HIGH + POWER. el prefito ECO proviene del desmembramento de fa
palabra ecologia unlizado pare denotar & cuahdad de sustentabilidad o amigabie con ef medio ambiente. o
frase ELECTRIC HIGH POWER sighifica literalmente en inglés “Alta potencia eléctrica™ por lo gue ef
conjimto de extas palabvas debe considerarse una expresion de fantasia que tiene un caracter puramente
evocativa /L El término evocative, nos da una idea del prodocto que se brindard con dicha marca y @
veoes, mds que una wdea, nos bonda una certeza sobre ef misma, pero de minguna marnera puede ser
considerada una designacicn descriptiva necesana o usual para aguediio gue protegef, 7 -

Que, cnrrn‘.s-pand:: a esta instancia admimstrativa resolver sobre la plnt-edemm o no del recurso
|nrﬂpu|}5m e i i e L L R B E R T R T T E ] PR R T T o e e e o gy e

Que, al iniciar el analisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visidn de

N PeiingsnNasiennd de Tragenlid vt eme
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
Pﬂ'ﬂL-I\EI'IHE'EHI::I'HDEMAHEAEEHE.EHFEJIET‘"EHESGUEIRE)DEHEEETHQEEMH&HEA‘ECD
ELECTRIC HIGH POWER ¥ ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N*® 83147/2022, SOLICITADA POR
SHOPPING TODO HOGAR §. A —-cersrersmmeremrens A R L o e A R R 0 e

admiristrativa determinar s la marca solicitada se encuentra incursa en el Art, 2 inciso ) de la Ley [294/98
R N R, e e e e e o e e oo L e e s e o e e e i i

ue, la junsprodencia y doctmng mas destacada sobre la matena que nos convoca, afirman que ung
denominacion posee o caracter de gemnica, respecto de un producto o servica, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y comrientemente se designa al género al que ese
producto o servico pertenece. Dicho cardcter debe desprenderse del ssgnificado que posee para los
consumidores en el lenguaje cornente. En ese sentide, a f5, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "BECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de
la glase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe; “Herramientas eléciricas. maguinas,
miguings herramientas v herramientas mecinicas; motores, excepto morores para vehiculos terrestres:
acoplamientos y elementos de transmision, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos agricolas gue

fici sean hermmentas de mano qu-e fincionan manualmente: incubadoras de huevos: distnbuidores
Euménmjﬂ e T N R T e e —— R R R AN NNECN R NN NN NN N N e o e e e e e O  ——

Crue, a los efectos de determunar si [a solicitud de registro de marca "“ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denominacian constituye la designacidn wsual de los productos que solicita, En ese sentido, tenemos que
la denaminacidn “ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el ql.:cscdcmgma
las productos pedidos de la clase 07 del nomenclador internaciomal.- e et

CQue, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETICAJETA” representa una creacian linghistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los
elementas visuales, fonéticos ¢ ideoldgicas gue trascienden su slgmﬁudu individual para adquinr una
|dentidad marcaria robusta ¥ diferenciadon, — - st

Que, esta combinacitn estratégica de término posithilita un posicionamiento efectiva de 1a marca en
¢l mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que b marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasficada como genéniva 0 descrpriviL -« e e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativi, diclendo: “La marca evocativa es aquells que da al consumider una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir. o aun de la actividad que desarrolla
sif tatular_./.. Las marcas evocativas son consideradas por Jos triburales comao marcas débiles, El argumento
en ef qiie e basa esta afirmacion es que cralquier persona biene ef derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterfsticas de los productos o servicios gue va a distinguir con ellas. Esto hace que ef
tirular de una marca evocativa deba acepiar, o no pu&:.h Jﬂ]Pt'd.I.l"' ‘.I'”" QrsTs marcas ;_-mqugn tambidn las
mismas propiedades 0 CAraCTeniEICas. e - reena — - e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en ¢l
disefio de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinacian de lineas en rojo v pILITITOS
negros, en la parte frontal supenior se observa la denominacion ECO en rojo, ELECTRIC en
en tamafio preponderante) ¥ HIGH POWER en menor tamafio en color nep;h: T _ !
impresiin diferente. aportando este elemento clerta disnntividad 3 b marcg *'a wssa 7' . il
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1894 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA®. CLASE 07, EXPEDIENTE N* 8314772022, SOLICITADA FﬂH

O PRI T MRS, v rrismttommim et ity ettt e b B b
marca solicitada
EA— e, ———

Que, la Resalucion recumda se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo gue
dicho inciso impide respecto de las marcas. es que éstas pretendan monopolizar |3 forma directa,
insoslayable. de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza biseca, o las
caracteristicas, especificaciones téenicas pnncipales de su producto, obligindolo s recurnr a orcunloguios
para lograr aguella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a b
naturaleza basica o especificaciones tecnicas principales de sus productos. €5 eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguicls de otras e wdentificar un producto, linea de
productos o el conjunta de productos (o servicios) que provienen de una MISMa eMPresa, s essseseess-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiendose realizado ef
examen de registrabilidad de la solictud de negistro; éxta Direccion considers gue 5 un SIgno gue posee
las caracteristicas necesariis para prosperar en registro; por consiguiente, ¥ al no encontrarse inserta
dentro de las prohibiciones de Ja Ley N 1294798 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -

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

Art. 19 REVOCAR |a Resolucidn MN™ 1894 de fecha 20 de noviembire de 2024 dictada FH'.IF la
Birecckdn de barcgs, -«--sscssssassasanssasisssasanannnnns van ' BTNt =Y

Art 29 ORDEMAR |a prosecucion de los trimites de la solcitud de registro de la marca "ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA®, clase 07, Acta N* 8314772022, solicitada a nombre
de SHOPPING TODD HOGAR 5.4, —--srmmrmmremsmmeees == -

AMLFE  NOTIFIQUESE --eosomemssess s

Biwics i Gagsral do Fngetil luisprvidd
Yorqpiin Mgt i Frfrmial {2niaine
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", CLASE 43, EXPEDMENTE N* 8409/2011, SOLICITADO
HJH]DEGEM}RIAH W" .................................................................

Axunciomn, 3 ] |'|."L-':

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Leandro Anibal
Travaglio contra ka Resolucidn N® 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada Fl-nr la Direccién de Asuntos
Marcarins L'IHE,IU‘EI!JE T T R A A A R LR A R LR ks e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2008 se presents el representante convencional de Leandro Anibal
Travaglio e interpone recurso de apelacion contra la resolucidn N7 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcanos LiDEIosos. <« s bbbttt e e e

Que, en focha 26 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recursa de apelacion
Pl R, = = st e e e e oo e s

Quie, en fecha 21 de abril de 2023, &l representante convencional de Leandro Anibal Travaglio express
agravios; en fecha 07 de octubre de 2024 fue declarada la rebeldia del solicitante por no contestar el
trastado de la Expreslm'l de iEr’.i'lu'H:I-! se dit p-ur decaido el derecho que r!e-]e': de usar v se llamd autos para
resalver, = A b b o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnida considera %) notamos que entre las marcas, &5 posible la coexistencia
pacifica en & mercado, en rardn de gue I3 marce solicitante sofo fene en comibn fa pafabra ESPERANTO,
stende fa visidn en conjunto como sU pronunciacion totaimente diferente, por tanto no podrd crear
canfusidn al piblico inferesado o congumidor. En tanto esta Direceidn declara rmprarudente 2 fa
CNDOSTCHI PUAIIERE () ettt s roran

Que, se agravis el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(_) QUE fa resalicdn N 1535 de
facha 31 de fulio de 2008, debe ser revocada inexorablemente, por fos hechos e instrumentales gL
arompaiio a esta presentacicn, hechos y documentos evidentes que el Inferfor po e en cuenta al
momento de emitlc st resolucidny gue son, entre eflos gque omitd ef andlisis de fas marcas y QUE LA
MISMA HA SIDC TRAMITADA EN REBELINA, o cual hace presumir una “Conffesio ficta”, en refacidn a la
solicitud de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGES, ya que mi representada tiene registrada
marca "ESPERANTOY, en [z Argenting, en b misma Clase 43 v, con Regrstro N2 2145145, asi como numerasos
salicitudes do registros en iz Argenting en fa misma CLASE 43 con Actas Nros: 112 7066 y 7190880 conforme
abra en autos, hecho este que of fuzgador dejt pasar por aito. Que, es potestad y & su vez abligacidn del
Mirector el proceder al rechazo de una marca, aungue la misma no haya sido obyeto de oposician alguna,
_F*”'im 5@”# h—j FHFF'I.'S-I Iﬂ'm“ r-FI" II“" H'ITFITEL' *'m}' ........................................................

Que, mrreqmnde a exla dﬁwnrtr.-nru sdministrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lI'HEITH.Il.'!tI::l e il i S W e P L W e T e e ki

Quie, en pomer Wermino, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que Jnﬁjtm : 3
criteno que debe primar a [a hora de determinar s existe posibilidad de mnﬁ.ﬁl!rh r_ntrI:' a8
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Resoluciéin N* | J
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION NY 1535 DE FECHA 31 DE [ULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO

DE LA MARCA “ESPERANTC FUN RESTO LOUNGE®, CLASE 43, EXPEDIENTE N* 8409/2011, SOLICITADO
Pﬂn ID“EE mH.M.H mm ————————————————— T T T T TR T NI TE AT R T TE RN I R A e

orden de ideas. corresponde o esta instancia administrativa resolver s cabe o no la posibibidad de
confusiin entre la solicibud de regls.tm de la marca “ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE® v la marca
I‘J(Jrﬂ:d'll't-ﬁm- e o e gy e L e L b L] TR TR T T TR I TSRS TR PR AT T

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre fa solicitud de registro "ESPERANTO FUN
RESTO LOUNGE" v la marca oponente "ESPERANTO®, se evidencia que, si bien ambas comparten el
vocablo “ESPERANTO", la oponente se hmita al uso exclusivo del mismo, mientras que la marca solicitante
incorpora términos adicionabes como: "FUN®, "RESTO® v "LOUNGE®, los cuales le dan una estructura mis
exrensa y disontiva tanto en lo visual como en lo fonético ¥ conceptual; o3 decir, considerando a los signos
de manera conjunta. las posibilidades de confusion para ] consumidor entre una ¥ ofra marca no se
i, ——————— T e T ————

ESFERANTO FUN RESTO LOUNGE  {muarca sodicifdal. )
ESPERANTO (mmarca aponente)

Que, adicionalmente, esta Direccian cansidera apartuno trags a colackon bos argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sincher Herrero, guien en su libro "Confusion de Marcas® explica respecto a las
marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el dnico signo que compone ina marca, pard
utilizarto en conjunto con otros elementos, en Otfd Marce, Mo Necesarmamente iMplica giie e5as Marcas S
confundibles.” Asl las cosas, vemos que el hecha de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclimar la balanza a favor del rechazo. mas aan teniendo en cuenta los demids elementos analizados en
COMJUNED £ 18 Presente TEsOlUTIGn, < s e et s e

Stguiendo con el anahsis, s importante tener en cuenta gue en materia marcana nge el Principio de
Temitorialidad, el cual supone que |la proteccion que el propletario tene sobre su marca se circunscribe al
pafs en que ella estd regisirada. El que pnmero solicita el registro de una marca, es gquien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante qun-n cuenta con priotidad para la
protecciin sobre |a denaminacian BN PUIIsl. - e 4 b ke e

De ello se calige que, en virmud a lo dispuesto por ¢l Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de prodictos o servicios inscophn en of extranjero, gozerd de (as garantiss gue esta ley le olorea, Ung

ver regisirads en el pgist respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta :Iep-emlerm
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-qua.--- o

Que, segun lo manifestado por el apelante, su oposicion se basa en los registros previos que posee de
la marca *ESPERANTO® en «l pals de Argentina bago el NY 2145145 para |a Clase 43 y las solictudes N®
IZT066 y NY 3190880 para la clase 43; no es menos clerto que el mismo es un registro concedido en el
extranjero, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro pais gn fecha 31 de octubre de 2011, con
postenondad 4 la marca "ESFERANTO FUN RESTO LOUNGE® cuyo propietano presentd su solicitud de
registro g fechs 08 de marzo de 20|, Recordemos que el artioulo 12° de o Ley N* 1294/98 express; “La
predacidn en el derecho a obtener e regisiro de uhe marca se determunard por fa fecha y hora presentag
ante la Direccidn de la Propiedad Industrial™. Siendo asi, resulta claro, que &l solicitante es

prioridad para la obtencitn del registro de su marca en el pais.— e e h.,
I!.I:E.rl.
e s i nlarid
Jresiim Nu feartiad b it

sdncher Herremo, Andedés. “Condendin de Marcay® Editonsd La Ley, Auancafine 1013
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1535 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA

DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE®, CLASE 43, EXPFEIMENTE N* 840972011, SOLICTTADO
10 e T 0t | —

Que, si bien es clerto, dicho panapio de prionidad registral cuenta con dertas limitaciones, ya que
edisten categorias de marcas que son consideradas como notorias ¥ por lo @nto merecen un tpo de
protecciin especial ante su registro en paises del extranjero, no e ¢l caso de la marca oponente, ==

Cue, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccidn concluye que la marca extranjera
"ESPERANTO" no redine los requuisitos rescesanos parz ser considerada como marca notona, v al no contar
con la priondad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes par oponerse
al registro nacional de la marca “ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE". Por tanto, corresponde confirmar la

TEEIJJL'IL'H.:IH rﬁumd_a_ 0 o 0 B B 8 A B S i 8 S i e e e e o i m e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GEMNERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N¢ 1535 de fecha 31 de |1|E|:: chie 2018 chictaca |'_||:|-'r la
Mreccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos, - e o ke i e S

Art. 20 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de regisiro de la marca
*ESPFERANTCO FUN RESTO LOUMNGE °, clase 4% Actan WY B409/0011, soliciiada a
nombre de ia firma [ORGE ADRIAN RIQUELME -

A3 NOTIFIQUESE por Cédula s
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N* 3773
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N*
81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI —ssreasssesassssssmssmnsnsasssasssmnmsssnsans xn

.ﬂm.u::t-ﬁn.a 1 W7 i

VISTO: El recurso de apelacion imterpuesto por la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTOML contra la Resolucion N® 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la

Direccldin .d!. HI.ITBE, F A8 A 0 0 0 8 5 B 6 B s i e S i e i i R i e B e
RESULTA:

Cue, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta |a representunte convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONL & interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de [a
Resolucian M° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Direccdn de Marcas, —------ceemeeeeee

Crue, por Resolucion N® 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Direccidn de Marcas confirmd en
teaclas sus partes la Resolucian N® 1836 de fecha 14 de noviemibre de 2024, = rsemmmmssiimmmmsimrsissssnaies

QIJI! ef fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la prmrldtnna qu-l: concedid ¢ recurso de

Que, en fecha 03 de dicsembre de 2025, la representante convencional de LUANA PAOLA VILLALBA
BERTONI expresd agravios, Esta Direccidn tiene por prﬂrnnda la ::rprmun dragm-ms y llama autos para
resolver en fecha 12 de diciembre de 2025, =—sesesreanans it LCECE T T mrmammn

CONSIDERANDO:

Quie, la Resalucion N* 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 considera: ..} habiéndose realizado ¢f
examen de registrabilidad de La citada marca, ésta Direccidn considera que fa misma incurre en las
jprofhitvciones de fa Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constitiir marcas; Li marcs se
enctienlra incursa en la sigutchte profibvcian: Art 2 inc. e) .. los quie consisten enteramente &0 wn signo
que seq el nombre genérico o designacidn del prodiscto o servicie de que se trate, o que pueda serviren ef
comercio para calificar o descnbir alguna caracteristica del producto o sendoio, La denomipacidn se
considera descnptiva v sin distintividad alguns con relacian a fox servicios gue desea profeger. En
consecuencia no ha lugar a o solicitadof.. )" La Resolucidn N* 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025
considera: .3 ef término dominante “TRAVEL® le brinda informacian clar v directa al consumidor de gue
los senvicios prestados estin relacionados con dos vigjes, cualguiera sea su medio, mientres qw la pu.fubr.u

"YOUR" simplemente refuerza [a ieq indicando un posible servicio personalizadof .. )" —

Quie, entre otros argumentos, se agravia ol apelante y manifiesta; <. )En primer lugar, se incurme en
un error & slegar que la denominacidén “YOUR TRAVEL ¥ ETIQUETA® es un nombre gendrico o
designacicn de log productos comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto
denominativo novedoso gue constifive una rovedoss alococidn, por fo gue necesaramente debe
aplicarse un criterto mas benevolente ya que en este fipo de constricciones 3 menwdo se utilizan palabras
que evocan las caracteristicas del producto. Ls docining define al signo genérico de fa siguiente manera “os
que definen no directamente of alyeto en causa sino fa categoria o of géner a los que pertenece elety
o 8% importante considerar que se enfiende por marcas evocativas a aguiellas_gie dan af |p
constrmidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristicas de kl-:.'pmdl.lc'tm 0 58TVi "i,;- e
distinguir, o muismo de b actividad que desarratly su Bular., )7 - eeee e s -
Ahp Cljad
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Resolucin H'_o_ 'f .?

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1834 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N* 3773
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
B1631/2023, SOLICITADA POR LUANA PADLA VILLALBA BERTONI = resssmsrerrsrmrsmmssssrrsssressmmr s s s s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre [a procedencia o no del recurso
IJ'IEI'.'TFIIJE'.'S-':I:I. A B R R GRS SRR RS N TETE L S A B O S S S L ITETT PR TR T T

Que, al miciar ¢l anilisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunts, coma es regla general en el derecho marcana, sin artificiales desmembraciones y cuvo objetivio
ex advertir s1 la percepcion del signo distintive puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteccign del publico consumidor, De esta manera, corresponde 3 esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de |3 Ley 1294798

Que, la jurisprudencia y doctring mas destacada sobre fa materia que nos convoca, afirman que una
denominacidon posee €l caricter de genérica, respecto de un producto o service, cuando ka misnia
constituye la denominacion con |a que necesana ¥ corrientemente se designa al género al que ese
producte o servicio pertenece. Dicho cardeter debe desprenderse del significado que poses 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 “YOUR TRAVEL ¥ ETIQUETA" fue presentada para cubrir gervigios de la glase 39 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios prestados por un agencia de vigjes,

fransporte ferrestre de pasaleros, orgamizacion de rrin.-ipm're jpara CirCLITOS MURsticos, reservas de viajes;
reservas de transporte; reservas de plazas de viaje”

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *“YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemaos preguntarmaos si dicha denominacion
constituye la designacron usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“YOUR TRAVEL™ no constituye ¢l nombre habitual con el que e dﬂﬂﬁ,l‘la. a los servicios pedidos de ia clase
39 del nomenclador MTErNACIOMAL -« e e e e e e

e, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa
ung creacidn linglistica distintiva, Esta singulandad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e weoldgicos que trascienden su significado individual para adquinr una identidad marcaria
rabusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés *YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual
st desempefiard la marca solictada pero no constituye la designacion con la que necesanamente  se
nombira & los Servicios que Pretende AmParar =« oo e b e

Que, esta combinacidn estratégica de término posibilita un posicionameento efectivo de la marca en
€l mercado, En virud de ello, se puede afirmar que [a marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinades para ser clasificada como penérich O descriplvi - r=rrrmerr s s s

Que, al respecto, el Dr. ]t:r‘gr I:Ht.lmq.nﬂl en su obra DERECHOD DE HARC&S se refiere a la marca
evocativa, diciendo {3 o 1 3 s - .

mm Las marcas evocativas son mnﬂdendnspnr Jos mibunales como marcas débiles, El argumento
en &l gue se baga esti afirmacidn es gue cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
jpropiedades o carecteristicas de los productos o servicios gue va a distinguir con edlas, Sifo fy
titular de tna marca evocalive deba aceplarn, o no puedas impedin, gue otyas Marcas evoguegils
(TSRS PrOPAAAR0ES O CATBOTEIIETAER, e en e e e b -
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Resalucidn H"m -:.: E

POR LA CUAL S5E REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N* 3773
DE FECHA 27 DE NOVIEMERE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “YOUR TRAVEL ¥ ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTON] — e e e e e

Quie, adicionalmente, otro criterio & ser analizedo a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en e nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 3% que cuentan con denominaciones similares. En ese senndo, segdn la bisqueda
realizada en el sistema informdbico de la Instituckon, también se encuentran registradas las marcas:
VFUN&]JOY TRAVEL, Registro N* 511264, a nombre de Enjoy Travel S.RL ; PRIORITY TRAVEL, Registro N*
535905, a nombre de Roots 5.A.. STOCK TRAVEL, Registro N® 609529, a nombre de Diana Maria Beatniz
Femandez Alderete; GLOBAL TRAVEL, Registro N* 480955, 3 nombre Global Trading S.A.. extremo gue
demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares ¥ en la misma clase, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro,
En ese senndo, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del
Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna discriminacion hacia
los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento ¥ tutela igualitanos frente al procedimiento.® e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora gque consiste en 1a
denominacidn YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinacidn de colores bordo
rosa, con la imagen de un @vion que traza su voelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresiGn
diferente, aportando este elemento clerta distntividad @ 18 Marca.--- oo s e

marca solicitada

CQue, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) de la Ley. Al respecto, lo gue
dicho inciso impide respecto de las marcas, e que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracterishicas, especificaciones técnicas prncipales de su servicio, obligindolo a recurnr a crcunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bisica o especificaciones téonicas 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 (o productos) gue provienen de UN& MiSMa EMPresa. ——-s«« s .

Que, en base a ks consideraciones de hecha v de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de [a solicitud de registro; ésta Direccidn considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias [rara prosperar en registro; por oonsiguaente, al no encontrap
dentro de las prohibiciones de la Ley N* 1294/%8 de Marcas, corresponde revocar la Resolucidiys
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Resolucion H'_0_1

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1836 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N* 3173
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N*
§1631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI —-rrmesoeemesm s

POR TANTO,
LA TMRECTORA GEMERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDLUSTRIAL
RESUELVE

ARt 1Y REVOCAR las Resoluciones N* 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 y N* 3773 de fecha
27 de noviembre de 2025 dictadas por b Direccidn de Mancas, —=reemrsemrrmsrrsrresrrarseres

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los trimites de §a solicitud de registro de la marca "YOUR
TRAVEL Y ETIQUETA", clase 39, Acta N* R1631/2013, solicitada a nombre de LUANA

Art 39
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Resalucidm N* \j J
POR LA CUAL 5E REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N* 3774
DE.FECHH-I?DEHmnnEimmﬂmmummﬂﬂﬂEmmELMIm

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL ¥ ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDMENTE N*
Bl636/2073, SOLICITADA POR LUANA PADLA VILLALBA BERTONI — s rrrrsrerssmsrsrsssssssssisnsssnnnsssssnnsns

asuncion, ¢ 1 MAR 7076

VISTD: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTOMI contra la Resolucidn N* 1837 de fecha 14 de noviernbire de 2024, dictada F“:"" la
Direceson de Marcas, ¥, - i i e 0 A B B

RESULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 7025 se presenta la representante convencional de LUANA PADLA
VILLALBA BERTONIL, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacidn en subsidio en contra de |a
Resaluckin N° 16837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Direccidm de Marcas, —---ce-omereeees

(Que, por Resolucion N* 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Direccidn de Marcas confirmd en
todas sus partes la Resohucion N* 1837 de fecha 14 de noviembire de 2024, — - -emecresmmmirnssneseeas -

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la pr-uwdenm:l quu concedid el recurso de
BPElACIAN INTEIPLERTOL «-vm e r e e e e e

Que, en fecha 05 de diclembre de 2025, la representante convencional de LUANA PAOLA VILLALBA
BERTONI expresd agravios. Esta Direccion tiene por FII'ES-EHI.‘.‘IEI:J ia expmlﬁn e agru-‘.m‘g.- lBama autos p.-;r.a
resolver en fecha 12 de diclembre de 2025, —c-mmmeeereemm e S .

CONSIDERANDOD:

Quie, la Resolucidn N* 1837 de fecha 14 de noviembre de 2004 considera: ¥..) habiéndose realizado of
examen de regisirabifidad de |z citads marca, ésta Direccidn considera que fa misma incurre en les
profubiciones oe b Ley 120498 de Marcas, que dispoane iue no pueden constibiir marcas: La marca se
ercuentrd incursa en [a siguiente prohibicidi: Art. 2inc. ) .. fos que congisien enferamente en wh signo
que sea ef nomire genérico o designacion del producto o servicio de que se trade, o Qe pueda servir en e
comercio para calificar o deseribir algine caracteristica del prodicto o servicio., La denominacidn se
considera descriptnvg ¥ sin distintividad alguna con relaciin a los servicios que desea proteger, En
conseciencia no ha lugar @ lo solicitadef. )™ La Resolucidn N* 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025
considera: Y..) &f término domimante “TRAVEL® e bninds informacidn clsra v directs al consumidar de gue
fns servicios prestados estdn relactonados con los vidjes. cualquiera sea st medio, mientras que la palabra
YOUR® simpiemente refirerza la idea indicando un positle servicio personalizad., )7 — e

Quig, entre otros argumentos, se agravia e apelante v manifiesta: 5. JEn promer ligar, se incurre ¢n
un eror al alegar que i denominacidn "YOUR TRAVEL Y ETIQUETA™ es un nombre gendrico o
designacidn de fos productos comprendidos en la CLASE 43, puesto gue fa misma consisle @0 un conpunio
denominative povedoso que constituye una novedosa alocucidn, por o gque necesanamente debe
aplicarse un criterio mas benevolente ya que én este Hpo de construcciones a mernudo se ubilizan palateas
que evocan fas caracheristicas del producto. La doctring define al signo gendrico de fa siguiente manera “los
que definen no directamente of obielo en catisa sthe [ categoria o el género a los que pertenece of objg
/. o5 importante considerar que s¢ entiende por marcas evocativas @ agquellas gue dm al g
consumidar uia idea clara sobire algunag pm;mﬂia'ﬂ'-t}uﬁdrrfstrr# dﬂ'mpmducm:-:l SOV
distinguir, o mismo de fa actividad que desarrolla su tila.. )5 - mm e

[llnrl.il:ulr I
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Resolucitn N° J 3

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N* 3774
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA’, CLASE 43, EXPEDIENTE N*
B1636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI — -ceooeseseeememsn e et oo

Que, corresponde @ esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
R e e e e e e e e e e e R e R e e S e S e e S et

Que, al iniciar ef anilisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visidn de
conjunte, como es regla generad en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones ¥y cuyo objetivo
es advertir 51 la percepadn del signo distintive puede ser considerndo incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteccidn del pablics consumidor, e esta maneri, corresponde a esta instancia
administrativa determinar =i la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso &) de la Ley 129498
L A R — e e e R e e e e e e e s SR e s e e

Quie, la jurisprudencia y doctring mis destacada sobre la materia gue nod convoca, afieman que una
denominacion posee el cardcter de genénca, respecto de un producto o servico, cuando la misma
constituye la denominacidn con la que necesana vy cormentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho cardcter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cornente. En ese senfido, a fs. 0l de autos se apreca que la solicitud de
registro de la marca “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA™ lue presentada para cubnr sepvicios de la glase 43 del
nomenclador internacional. que textualmente describe: “reserva de aloyamiento remporal; reserva de

hrﬂr}ﬁ'_ - o e e 5 i e 1 S B B 8 18 B i B 8 2 e B B e o 8 A e 8 B s o e -

Quie, a los efectos de determinar st la solicitud de registro de manca “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA"
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarmaos si dicha denominacion
constituye la designaceon uswal de los servicios que solicite. En ese sentido, tenemos quee |3 denominacion
YOUR TRAVEL™ no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase
4% de| nm“mclidu[ |T|.t‘E|'|'|aL_.|IJ|'||II e B 0 L L e i L g e e

CQue, esta Direccion entiende que |a solicitud de registro “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA® representa
una creacidn linguistica distintiva, Esta singulandad emana de la armculacion de los elementos visuales,
fonéticos & idenldgicos que trascenden su significado individual para adguinr una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma mglés “YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual
¢ desempefari la marca solicitada pero no constituye la designacin con la que necesariamente se
nombra @ los servicios Que pretenie BITparEr. s e

Quee. esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de fa marca en
¢l mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la rorca es evacativi, va que no satisfice los regquisitos
doctrinales para ser clasificada como genénca o d-u_-.;.-_-npnl.-a e el e ol e 1 o et e e e

Que, al respecto, el Dr ]urgt' Uﬂlltlwdl. #n su obra DERECHD [!'E MARCAS se refiere a la marca
evorativa, diciendo: ] ; j 3 LT dea clara sob »

m_ﬁndn:_.-" La marcas evocativas son mnnder:dafmr s mh.unnfr.l.-i oo marcas débiles. Bl arpumento
eft ef gue 5o basa esta afimacion es que cualquier persona biene el derecho de evocar en sus marcas las

propiedades o carscteristicas de los productos o servicios que va a distimguir con eflas,

fifwlar de una marca evocativa deba .lcr,r-r.lr o o pm'ch impedir, que otras marcas

ITUESITES DEOPEdRIES O DB TS TR, T oo e
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POR LA CUAL 5E REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1837 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y N° 3774
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YOUR TRAVEL ¥ ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N°
81636/2023, SOLICTTADA POR LUANA PADLA VILLALBA BERTON] ——--—mmrmremmsrmme s s v s s smms s s

Que, adicionalmente, otra criterio a ser analizado a la hora de determinar la pasible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 43 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segan la bisqueda
realizada en el sastema informatico de fa Institucidn, tamblén se encuentran regstradas las marcas:
VIAJEMOS YA SOLE TRAVEL, Registro N 590796, a nombre de Fabiana Soledad Silvevra Flores; BLACK
TRAVEL WEEKEND BOARDING GROUF, Regisiro N* 621103, a nombre de Boarding Pass S.A. TRAVEL
LOVER, Registro N 511927, a nombre de Deisy Lorena Rojas Gimenez: STOCK TRAVEL, Registro N® 609530,
a nombre Diana Maria Beatriz Ferndndez Alderete; extrema que demuestra la coexistencia a nombre de
diferentes fitulares ¥ en la misma clase, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos legales que
impidan que [ solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. En ese sentido, la Lev de
Procedimientos Administrativos contempla en el Art, 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las
autoridades administrativas deberdn actuar sin ninguna diseriminacidn hacia los administrados, tanto en la
substanciacidn del procedimiento como en las decisiones que adug:lre nmrgindnles tratamiento ¥ tutels
igualitarios frente al procedimiemtn., " s e

Que, adicionalmente, [a marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominacién YOUR en color barde en la parte superior y TRAVEL en combinacién de colores bordo y
rosa, con la imagen de un avidn que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto defa una impresian
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca, - ..

raarcs solleitada

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 Bisica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligindolo a recurrir a circunlogquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaa la
naturaleza basica o espeoficaciones téonicas principales de sus sericios, &5 eminentemenie evocalivo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de seraoos (o productos) que provienen de UnNa MISMD BMPrESE, — s e

Que, en base a ks consideraciones de hecho y de derecho expuestas. habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que €5 un signo que posee
las caracter(sticas necesarias para prosperar en registrol por consiguiente, ¥ al no encontrarse (8
dentro de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, correspande revocar [a Resolucin recTms




DHAGCCHIA MACICMAL DI

1 Pm}rru:n-.m % GOBIERNO v | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Hﬂnlu::iéunﬂ'*o_‘l O J

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1837 DE FECHA |4 DE NOVIEMBRE DE 2024 ¥ N* 3774
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE H‘
B1636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTON] —--ccnssissmmmmmiisssissannnssssnssnasnnmnnes

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

At I® REVOCAR las Resoluciones N® 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 Y N® 3774 de fecha
27 de noviembre de 20035 dictadas por la Direcciin de Marcas, —-- oo

Art 2% ORDENAR la prosecucian de los trdmites de la solicitud de registro de la marca “YOUR
TRAVEL ¥ ETIQUETA®, clase 43. Acta N* 81636/2023, solicitada gogmbre de LUANA
PADLA VILLALBA BERTON| —-+—-—=--==sss-meee o~y o edyeaasasnsssnnasnae

Art38  NOTIFIQUESE - oeomomciomicsaninsi A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTROD
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY ¥ ETIQUETA", CLASE 29, Expﬂmw
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, < nmmeem et

ASUTRCIOTL,

VISTO: el recurso de apelaciom interpuesto por el representante convencional de GLORLA S.A.
en contra de la Resolucian N* 230 de fecha 26 de abnl de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos
MHEMLitimmq\F; ---------------------------------------------- TrrETrEYTEsy FRTEER TR P TR N e i

RESULTA:

Que, en fecha 0T de junio de 2022 se presenta el representante convencional de GLORIA SA. ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluckin N* 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiaom. - - —— e s sssa s s s s s s

Que. en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada b providencia que concedio el recurso interpueste, .-

Qrue, en fecha 24 de agosto de 2022, e representante convencional de GLORIA SA. expresd agravios;
en fecha 01 de marzo de 1023 esta Direccidn declara la rebeldia a la parte solicitante, da por decaide el
derecho que ha dejado de wsar y Hamis a0ros parn resnlver - e

CONSIDERANDO:

QJue, la mencionacla Resolucidn considera que: 5. lal analtzar fas marcas en conjunto, se puede potar
quie fa marca solicitads se halla compuests en s parte denaminative por s vocallos, entre los coales, fos
titmos elermentos hacen alusidn directs al origen empresaral de la misma, comparten algunas lerras en
COmn pero como es sabido ef colefo marcano deds realizarse en completo. Esta Direcoidn considers que
I trarca solicitada BONLATTE BY THE COCA-CCOLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distingg 2 [a
marca oponente BONLE v gue Lis misthas podrdn coexistly pacificamente en of mercado, Quie, fa marca
salicitads 5 tna marca mixta, que posee un logotipo/distintiva comn on digefo v una grafs m:rw—-.:i:r.s.u qm- I
brinda apirid distintiva visual @ 0 MAarcal. J  — e s s s sss s aes brasneias

Cue, entre otros argumentos, se agravia el gpelante GLORIA S.A. y manifiesta; ¥ )Que, prymeraments
ne es un "CONIUNTOS e une “RAIZS Y EN EL CASD DE LA MARCA DE M! REPRESENTADA, ES 1A
TOTALIDAD DE LA DENOMINACION ¥ bien sabemos que elfa es la parte mis importante v cructal de una
manca, ¥ en este caso, no ex sofo LA RAIZ | SING TAMBIEN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD:
BONLATTE - MARCA PETICIONADA BOMLE REGISTRO MACTONAL REGISTROS INTERNACIONALES Y
SOLICITURES PREVIAS ../ QUE EN ESTE CASQ, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA
MISAMA DISPOSICION DE LAS DENOMINACIONES _/.. Remitiendonos a ambas marcas observamos gue ks
dresignaciones SON CUAST IDENTICAS, en este caso, o o8 Qe companten una raiz denominativa, [z simpie
insercion de las letras ATT, no conshruye elementos diferenciadores sufficientes en o caso gue nos
t'ﬁ&l'ﬂfﬂf:-._]‘ e T T L R e 0 0 et WO 1 U Lol OF B DO PO Fo LA, S LI M F LIS 1t U SRS et R A R R

Chie, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no presentd [a contestacidn del
traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccitn la declard en rebeldia v tuvo por decaldao el

derecho que depd de Usar, -t e e —— e e e e ———

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

Abp N LA f.r.-u;j,h
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POR LA CUAL SE COMNFIRMA LA RESOLUCION N* 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0OS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*
815022018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. ---rrressressersressersessrrsssrereserrressrersssmramersraseees

Que, al iruciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como ¢s regla general en el derecho marcario, sin arificiales
desmembraciones ¥ cuyo objetivo es advertir si ln percepcian de una de s marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde @ esta mstancia adoinistrativa determinar s las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en ¢ mercado, tras un andliss desde la dptica de los eventuales
LTI H CM0 == e m e e e i e e e B R LR R SR

Que, en ese arden de idess, corresponde o esta instanci admimstrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusién entre i solicitud de registro de la marca “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY Y ETIQUETA", clase 29, con la marca oponente *“BONLE" en las clases 29,32, 5, 30, 3], == sevnmnns

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca eponente)

Que, st bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similinades entre &0, no
necesariamente causaran confusiin en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
|m‘prrﬁ|un y-i:ﬁuﬂ_] sl dl[l:l't'l'lt‘ﬂ‘. e T O 05 0 D e b 5 b 8 e B i 5 ke o St e 1 i e e

Que, siguiendo esta lines de ragonanuento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles & las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que comao se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clernos crtenos a ser omados en cuenta para realizar un cormecto andlisis de conjunto, los cuabes
hemos tomado en cuenta para la resolucidon del presente lingio, ¥ nos permitimos transcribir a

continuacion *._En principio, &s e!mqﬂmm efqu: :Er-bfurut:,rm def arlﬂuu'_;-'m Mpﬂﬂﬂﬂplﬂt&
separadas en forma arbitraria (747) R 2% L et

Que, analizando & campo ortografico v fonético de |a solicitante “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY™ v la marca oponente “BONLE", por mas que compartan letras no se leen de |a misma manera.
tampoco poseen ka misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene
stis vocablos, mientras gue la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema
umilitud en el pnmer wWrmino BONLATTE - BONLE, sin embargo esta dependencia administrativa
coraders que las mismas poseen diferencias omoprificas considerables, estas diferencias orogrificas
derivan en una marcada diferencia fondtca debido a su diferente pronuncizcién. lgualmente, dentro de la
denominacion de la marca solicitada se hace referencia express a2 su uhger'. comercial: “BY THE

Las similitudes alegadas por el openente se basan én que comparten las letras B- O - N - Ly que
arnbas terminan &n E En ese sentido, como % sabido, |a proteccion de las marcas se extiende al conjunto
del signo distintive y no a sus elementos tomadaos de torma aslada. Por ello cabe afirmar que la proteccion
otorgada a la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo s
presentado, ¥ no le otorga exclusividid sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B- O -
M - L - B} razém por la cual esta dependencia admimstrativa considera que tales elementos p
parte de otra marca -ain en la misma clase- toda ver que i marca postennt, posea el
diferencien de la marci anberior. —- s e e e

Perechin e Mlercem |ungs Dianuerih. Eddasnal’ Less®Sesn . Selede: B LT T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y EI'IQUEI'A CLASE 29, EXPEDIENTE N*
RI502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, t--tscstasnssssmmsssmirtisnsssssnsnsssamatesassssnssssnsanes

En tal sentido, jorge Otamend sestiene que: "Bl derecho marcano no protege prefijos o particuls
CTNTPEAFTES na.a-nr.l'rlnu r_'r_!.r|.l|J_|r|11-'r'rr|r:lrlr LS TRt |"|I.'F\.Ill_r|l']r:| -I'Il.l'lfilr"rl'l':l i

Que. convierws mencionar lo sefialado en ol Materal; “Terectivoes para of Exvamven de Marcas en
Paraguay® aprobado por Resolucidn DINAPE N® 2592025 ) Li comparscion visual de s marcas
deromminativas se basa en wun aralsrs del mimero v L seceencia de las letnes o caractenes, la posicedn de Las
palatsras o de los caracteres coincidentes, &f mimero de palehras y la estrictura de los signos {por efemplo,
Jovs elermentos denomirativos separados o umidos mediante guiones) [ ] Se entenderd gue existe samiltiud
foretica s el soride de te pronunciecion de fos efemenios verbales de los signos coumparadoes fuese @f
musttg, o o suficientemente cerrano pard gue no se puedan distinguir sudithvamente. Los elementos clave
para determinar fa impresson fonética general de un signo denominative son sus lefras v sflabas v su arden
v acenfuaciin parbowlares. Ef examen de fas silahas commes reviste ina especial importancia &/ oomparar
marcas fonéticamente, va que una simiditud fonética estard determinada por las sifabas comunes ¥ su
combinacion wéntica o simitar. Por ejemplo, Ios siguentes ssgnos denominalives contiernen algunas silabas
iguales pera otras diferentes o con un mimoe de propundacion diferente por lo gee son fonéticamente
diferentes: Signo anterfor CLENOSAN Signo posterimr ALECOSAN /)5 -reermem st ettt

Que, corresponde ademas realizar un analsis semanboo o conceptual a fin de determinar =1 las
marcas en cuestitn poseen algin significado particular que permita diferenciarias en la percepoiin del
consumidor, En este sentido, debe senalarse que la denominacion "BONLATTE" de [a solicitads es una
combinacidn de la palabra BON del idioma francés que significa BIEN o BUENO v LATTE del idioma ingles
qué significa CAFE CON LECHE; por su parte, la denomingcitn de b marca oponente *“BONLE” 3 un
vocablo de fanmasia. Por lo tanto, las marcas difieren en ¢l plann conceptual, Vemaos asi, que el hecho de
compartir ciertos elementos, no e2 sificiente para inclinar 1a balanza o Gvaor del rechaco, mis aon teniendo
en cuenta los demas elementos analizados en conpunto on la presente resolucion, s i

Que, adicionalmente, la marca sohicitads coenta con upa ehgueta diferenciadora que consiste en la
denominacun BONLATTE en color beyge v tamano preponderante v 8Y THE COCA-COLA COMPANY en
combinacion de colores beige ¥ negro en menor tamafio en el margen inferior derecho, con laimagen de |a
representacian de una salpicadura de un producto lguido en le parte superior, la cual en conjunto deja
una impresian diferente;, aportando este elemento cierta distmtividad a la mama——emrr e

marca solicitada

Por tanio, resulta plenamente viable una eventual coexsstencia pacifica entre las marfas “BO
EY THE COCA-COLA COMPANY Y ETHQUETA”", clase 1% v "BONLE", ¢n las clases 29, 327 "'"“'rh. -----
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FOR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 230 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
B1502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, < ct e

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, esta Direcodn ariba a la
conclusian de que las marcas en pugna son suficientemente diterentes entre si, onginales, distintas una de
otrs en fodos los planos de comparacion, por fanto, corresponde conflinmar |a Resoluoién recarrida -

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

Art 12 CONFIRMAR lu Resolucidn S° 230 de fecha 36 de abril de 2022 dictada pnr
Direccion de Asuntos Marcarios LI-EBI0S06. « s e s i s s

Art, 29 ORDEMAR li prosecucion de los trimites de la solicirod de regastro de la marca
“BONLATTE BY 'I'HE CII'JE.A-EEM COMPANY Y E."l"lQU'E'I'A.' clase 29, E"t'.}1E|:|.It'I!t|.
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Resolucién N'L1 3 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA". CLASE 30, EXPEDIENTE N°
BI503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, -er-rrmemss e s

Asumcidmn, 3 | NAR

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLORIA 5.A.
en contra de la Resolucion N® 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Direceidn de Asuntos
Marcanos 'L‘Iﬁﬁ:nm_-._]r: T AT R R R T AT R F R o R TR E T T R R R R R R E R TR T R E R EET ES R TR EE R Ry

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta of representante convencional de GLORIA 5.A. o
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 229 de fecha 26 de abnl de 2022, dictada
por |a Direccion de Asumtos Marcanos Liigiosas. = s s e s s e

Crue, on fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso mterpoesto.--—

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresd agravios;
en fecha 01 de marzo de 2023 esta Direceion declara la rebeldia a Ta p-.me solicitante, da por decaldo el
derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver, - e TR

CONSIDERANDO!

Gue, la mencionada Resolucion considera ques % lal analizar las marcas en confunto, se puede notar
que fa marea saficitada se halls compuesta en su parte demuomirativa por 6 vocablos, entre fos cuales, fos
tiitimos elementos hacen alusidn directa al orgen empresanal de fa misma, comparten algunas letras en
comin pero como es saindo el cotejn marcario delve realizarse en completo, Esta Direccidn considers (ue
fa marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la
marca opoaente BONLE v que las mismas podrdn coexistic pacificamente en ef mercadn, Que, 3 manca
soltcitacda o5 UnE IManca miNee, gue Dosee urn h'.lgmrpn.-‘d.linnrrm cidts i dfiserha v eina grarri novednsa qua det
twimda aptitud distintiva visual # su MaRrca(.. | — - s e —————

Cjue, entre olros argumentos, se agravia ¢f apelante GLORIA 8.A. v manifiesta; 3. MJue, prmeramernte
mo s i TCONIUNTOF, es una “RAZT ¥ EN EL CASO DF LA MARCA DF M REPRESENTADA, £5 1A
TOTALIDAD DE LA DENOMINACION v bien sahemos que offs s I3 parte mas importante y crucial de tna
marca, ¥ en este caso, o es sofo LA RALZ , SING TAMBIEN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUT:
BINIATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NMACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES ¥V
SOLRCITUDES PREVIAS 24 QUE EN ESTE CASCY, §F TTENEN LA IDENTTDAD DE CUATRO LETRAS EN LA
MISAA DISPOSICION DE LAS DENOMINACIONES ./, Remitisndonos 3 ambas marcas ohssrvamos gue s
designaciones SON CUAST IDENTICAS, en esbe caso. no os gue comparten una raiz denominativa, la simpie
ingerctan de lay letraz ATT, no constituye elementos diferenciadores suficientes en & caso que mos
mﬁren:_]f___;l" ki ke e 008 O 0 O R B O B T T RS N R TR TR TR TR R SRR TR

Que, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no prissentd fa contestacion del
trasiado de los agravios, en consecuencia esta Direccidn la dectard en rebeldia y tuve p-:lr decaido el
derecho que dejifl de LERE, == rrrrre e e e et

Que, corresponde @ esta Direcaon resolver sobre la procedenca o no del FECUERO- Interpiesto, ¥ la
consecuente coexistenca o no de las marcas BONLATTE BY THE C[)E&-L'GM._ P FREUETA
(solicitada en clse 300 v ln marca BONLE (registrada en las clases 29, 32, 5, 90, ".l_I:lq e 3
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POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUCION N* 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*
E1503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, =rssvsressssstunsnsssss s sastsn st sassssssnesssnssssnssansin

(ue, al iiciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizsdo
desde una vision de conjunto, como o regli general en el derecha marcano, sin artificiales
desmembraciones ¥ cuyo abjetivo es advertir si ln pereepeiin de una de las marcas puede ser asociada con
la atra, Dve esta maners, corresponde a esta instancia sdministrativa determinar gi las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en & mercado, tras un andlisis desde |a optica de los eventuales

L Uﬂﬂllmllj[lrt‘ﬂ. e e T S TS T ST T AT C IR O TS TSN AT EEN 0 Rl R i e i o s e e

Que, en ese orden de deas, corresponde a esta instancia admindstrativa resalver si cabe o no la
posibilidad de confusidn entre fa solicitud de registro de la marea “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY Y ETIQUETAS, clase 30, can la marca oponente “BONLE" registrada en las clases 29,32, 5, 30,31

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitsda)

BONLE {marca opanente)

Que, s bien es cwero que las denominaciones analizadas conbenen similitudes entre s, no
necesanamente causaran confusion en el seno del poblico consumdaor pries, #n U conjunto, dejan una
[rripresiin vl IRy BRI, e s s g s i s s s s e

iJue, ugwendo esta linea de rgonamiento, esta Dependencia s de |3 tesitura que no se puede
declarir confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sibe o analisis debe ser en conjunto, El tratadist Otamendi,
explica cwertos critenos a ser tomados en cuenta pars realizar un correcto andlisis de conpunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litgo, ¥ nos permitimos transcnbir a
continuacion ®..En principio, és ef r:-n;fr.rmt: :J'que debr.surub;ﬂn ddmi.h.mynn mpnﬂmugmm
separadas en forma anbitraria (7470 rnass bemn oo

Que, anahzando el campo ortogranco ¥ tonético de la solicitante “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY*® v la marca oponente "BONLE®, por mis que compartan letras no se leen de la misma mansers,
tampoco puseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada vene
sois vocablos, mientras que |a marca oponente un vocablo. Alega fa parte oponente acerca de la extrema
similitud en el primer término BONLATTE - BONLE sin embargo esta dependencia adminsstrativa
considers que las mismis poseen diferencias onograficas considerables. estas diferencias ortogrificas
denvan en una marcada diferencia fondtca debide a su diferente pronunciacién. gualmente, dentro de
denaminacion de la marca solicitada se hace referencin expiesa a su origen comercial- *BY THE

Las similriudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - 0 - N - L y que
ambas tesminan ¢n E En ese sentido, como es sabido, |a proteccidn de las marcas se extiende al conjunto
del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma asslada. Por ello cabe afirmar que la prateccidn
itorgada @ la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominative asi
presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B- O -
N« L - E}, razdn por la cual esta dependenca sdmimstrativa considera que tales elementos puedeg
parte de otra marca -ain en la misma clase toda vez que la marca posteriorfose
diferencien de la marca aRtEROF. — - e 4 P .

[ LS w
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Resolucitn H'M 3 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
MRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y I:.'I'II:I'UEI‘A' 'CUIEE 30, EJ'G’E].'.F[EP-"'E N®
B1503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, -comsseanssssas e RO P S S Sl S ks

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: & dereche marcano ne protege prefijos o paticulas
COMUNES CURndo Mo Corsiitiryen por S5 smos e Sippne olspr i, e e e et

Que. comaene mencianar o sefialado en el Matertal: “Drectnices para &f Examen de Marcas en
Faraguay® aprobado por Resolucidn DINAFE N* 25%2025: %..) La comparncion visual de las marcas
denominativas se basa en un andlisis del mimero v e secuercls de (s letves o caracteres, [ posician o s
palatras o de los caracteres comcidentes, ef nilmero de palabras y s estrocnira de los signos (por ejempli,
los efementos denominativos separados o unidos medante gurones) L. ] Se entenderd gue extste similitud
fondtica s el sorido de b pronunciecidn de o elemenos verbales de fos signos comparados fuese ef
misana, o Jo sificieniemente cercano para gue no se puedan distinguir auditivamente. Los eletnentos clave
para determinar fa impresion fonética general de un sigho denominalivo gon sus letras v sifabag y s orden
¥ acenfuacian parbicitares. Ef examen de las sillahas commnes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente. va que ana simiitud fondbca estara determinada por las silvhas comunes v su
combinacion wénbica o simidar. Por efempio, lox sigutentes ssgoos denominalivas contiermen algunas sllabas
jruales pero ofres diferentey o con un pitme de propunciacidn diferente por o gue son fonéticamente
diferentes: Signo antenor CLENOSAN Signo posterior ALECSAN [ ) wrersmrmrssmressromm s et etmic i

Que. corresponde ademds realizar un andlisis semanbico o conceptual a fin de determinar w0 las
marcas n cueston poseen algin significado particular que permita diferenciarias en la percepoidn del
consumidor, En este senhido, debe sefialarse que la denominacion "BONLATTE® de la solicitada es uma
combinacidn de la palabra BON del idioma francés que significa BIEN o BUENO y LATTE del idioma inglés
que significa CAFE CON LECHE: par su parte, la denomingcidn de la marca oponenite *BONLE” &5 un
vocablo de fantsia. Por lo mnto, las marcas difieren en el plano conceptual, Vemos asi, que el hecho de
compartir ciertos elementos, no e sufickente para inchinar la bakinea a favor def rechazo, mis ain teniendo
en cuenta los demds elementos analizados en conjunto en la presente resolucion, <o

Que, adicionalmente, la marca sohicitada cuenta con una ehgueta diferenciadora que consiste on ls
denominacion BONLATTE en color beyge v tamano preponderante v BY THE COCA-COLA COMPANY en
combinacidn de colores heige y negro en menor tamafio en e margen inferior derecho, con la imagen de la
representacian e una salpicadura de un producto lguido en by parte superiar, la cual en conjunto deja
una impresitn diferente; aporando este elemento cierta distintividad a la marca s e

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencid pacifica entre [a8
BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 30 v "BONLE", en las clasés 79, %

f! :
Tt e Maamd e Pespraplasl mgrborinad (EF1% A 10 s o e gy @l cramee i aumnos e Mumanen Dhresindde m LR
Letees wverw, i arn g poycpmnn il 1 g g ookl o s b IR A AT AT Bt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 229 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EHFEDIEP-H'E H"'
81503/2018 A NOMERE DE THE COCA-COLA COMPANY, ~-reseresmmsmsssssamsnnssmnssssssomssossmssssnsssssosiomes

™

Que, en base a las considersoiones de hecho v de derecho expuestas, esta Direccson arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre s, originales, distintas una de
ofra en todos los planas de comparacion, por tanto, corresponde contirmar la Resalucidn recurnida, —-—-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Art. 1B CONFIRMAR la Resolucion N* 229 de feche 26 de abnl de 2022 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosom. - T R TR TR TR R L A G R

A, I® ORDENAR la prosecucidn de los trimites de ba sobotud de remstro de la marca
"BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y A%, clase 30, Expedients
M BRSO3 2008, solicitade o nombee de THE T

Art, 3% NOTIFIGUESE pror Cdula <-cooesemmmnanee

= hg Clamhis Pamds Crimtalds
Dirreigs &> Yrbaring
% Ty rrt :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITICIOSOS, EM EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA
g B P R R e R e A e A S e A i P L e e e S B Y

Asuncion, 3 MAR e

VISTC: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de PAPELERA
CENTRAL S.A. en contra de la Resolucidn N® 1295 de fecha 18 de noviemnbre de 2024, dictada por la
[rirecondm die Asumios Burcarmos L s, ¥ = s e e s s

RESULTA:

Guie, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta o representante convencional di la firma PAPELERA
CENTRAL SA. ¢ interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucitn N* 1295 de fecha 18 de
nowiembre die 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litkglasom -—— s

Quie, en Tfecha 18 de febrero de 2025 fue dictada la providencis gue concedid el recurse interpuesta,--

Quie, en fecha 28 de julio de 2025, e representante convencional de |a firma PAPELERA CENTRAL
S.A. exprest agravios; en fecha 18 de septiembre de 2085 el representante convencional de la firma
PARFLUNMS GRES 5.A. contestd of traxlado de los J;p;r.m::m En fiecha 25 de H-:l!tlFI‘nth ce 2025, esta Direceiin
dicti |a providencia de Autos para Resolver. - e S R T i ——— e —

COMSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considers que: Y lrealizado o cotefo marcario entre fs
denomitacion solicitads “GREVE™ se observa 4 simpade vista gue @ mesma es indefectiblemente confinmdible
oan |'.1 mmarca GRES hase de la oposicidn seperrrbe quﬂ entre Ly mismas existen elementos gue las hacen

denominaciones fa marca solicitada bene inserta fa I|'1-.i|’.'r£31r.i pmmp.ﬂ' de fa marca opanente. 51 ven Hene
importancia ¢f andlisis de fas partes de fos signos en pogna, o que reafmente importa es la vision en
corunte, ¥ desde esle prnto de vista, presentan i iegiivoco aire faimdiar, o gie peede levar nto a b
corftsicn directa (tomer e nuce por oira) comao # b indirecta feonsideran gue @mbas Deners un mismo
origen de producciin). Que, ademds de la perfecta identided mencionada, fa solicited de regrstro pretende
profeger prodictos en B masime olise 03 con [ marca base de aposicidn, siendp este uno de los fctores oy
mayar prepondenincia pare rechazar i3 solictud en cuestion, sabido es gue, ante a posibilidad de una
confusion, debe estarse a frvor de b protecodn al consyiimdar gue exige fransparenca en of mercadod . )°

Que, entre otros argumentos, s agravia ol apelante S v marfiesta: 7. 0No e verdad qiie fa marcs
soficitada reproduce integramente @ fa manca registrada. Es manifiesto ¥ s¢ puede comprobar sin umna
profunds concentracion auditiva ¥ vistal gue b cormorate ¥l caal farma parte de Ja ortografia de G
marca soficitads, asume un rol decisne para diferenciarlas tanto grifica come fonéticamente .
r.['pn:lduﬂ.r sigrifica copiar; dar una pmagen exacta” e infegramente significa “enteramente” . L marca
solicitadh significa en el aoma mgiés gns® v @ marca registrada no tene significado, La diferencia
concepial o5 decistva pare diferenciar a las dos marcas L/ En cuanto al argumento de goe fas marcas
enffentades GREYS v GRES fondticamente pueden confimdirse estd muy lejos de la verdad. Sarprende que
ne se reconozscs fa manifites inconfundibulidad desde of punto de vista fonédtico, la cual es una diferencia
resaltante enfre L marcas en pugne Pera probar ef aserto mencionado bau:!a CIH
sucesivamente las marcas GREYS - GRES para confrastar quie {3 pronnciagh e i
atencion por la diferencia giie por L Semefarsaf_ )" — e e :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1295 DE FECHA 18 DE MOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N® 0257372024 A NOMBRE DE PAPELERA
Cm _s,"*" e e i L LT L T T T R P P P S —

Que, la parte oponente en su confestacion de agravios expresa [ NIego CAREONICHNENTE e5las
asgveraciones pues si bien las marcas enfrontadas en estos autos, GRES vs, GREYS no son exactamente
identicas, ellas son extremadamente similares entre i al punto de que ellas se diferencian en tan solo una
letra que la solicrtante agrega. En efecto. la sobotante de la marca GREYS simplemente agrega dentro de la
estructurs de la marca de mi mandante L letes ==, adicion que es totalmente irrelevante ante una vision en
conjunto /. Asimismo, les marcas en conflicto poseen casi la misma longitud, con igual cantidad de
silabas y compartiendo la misma parte ol o radical, similitudes que pesaran a la bora de ser escuchadas
por el consumidor causando un elevado nesgo de confusion L. Contradigo dismetralmente estas
afirmaciones pues la adiion de una sola letra no es capae de desviar la atencidn de los consumidores de fas
letras en comin ¥ mmpoco es suficiente como para causar fonéticemente un impacto significativo que
hiaga gue las denominaciones GRES | GREYS no suenen de manera extremadamente simlar al leerlas o
A TCTTIRL: 3T s oosies b et s S e B A b 2 e A b o A A e A A

Que, corresponde a esta Direccion resalver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuenie coexstencia o no de s marcas GREYS (solicitada en clase 0%) v ln marca GRES {n. gu.:ndg i1
Ll-‘ﬁf'ji} o I A R P S R I LR . BT B

Que. al iniciar ol anélisis de las denominaciones debe tenerse presente gque el mismo sea realizado
desde unn vison de conjunta, como es reghi general en el derecho marcario, sin anificiales
desmembraciones ¥ cuyo alyjetivo es sdvertir si b percepeian de una de les marcas puede ser asociada con
Lo atra. De esta manera, correspande 3 esta instancia sdministrativa determinar sl las marcas en cuestibn
pueden o no ser confundidas en o mercado, tras un andlisss desde la aptica de los eventuales
conEmidmres, —=---—=rres s e e e e P S S o e P o e T T T Y W B R AL

Que, en ese orden de deas, cormesponde @ esta instanoa admimistrativa resalver & cabe o no b
pusitnlidad de contfusién entre la soboitud de registro de la marca *GREYS®, clase 0%, con la marca
|_|l|_||:H'||!'ltE -Gm- Elas[' m_ — o e e e ey B P ] S PR N PR TN N D 0 b 8 B 8 i e et i o e o - e i

GREYS [iriarca salicitad )

GRES (marca oponentae)

e, w1 bien s cheno Jue las denominaciones analizades contienen similitudes entre s no
necesariimente causaran confusidn en el seno ded pibshen consurmdor pues, en su conjunto, dejan una
Impresidn visul Y difemenle, — e e e e e e 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 dentra de su estructura existan letras o
elementos en comn, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
#aphica ciertos critenos @ ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conpunto, los cuales
hemas tomade en cuenta para la resolucsin del presente litigio, ¥y nos permitimos transcribir @

continuacin .E.‘r:pnm.lp.ﬁ::, £5 i!:m;-l.mrn :-.I'qr.u:r utebrsumﬁ,rﬂu de}mﬂrm-;.rm ﬂupa.rm mrﬂp:mrn*

Que, analizando ¢ campo ormogrifico v fonético de la solicitante “GREYS" v |a marca S e
“GRES", por mis que compartan lefras no se leen de ls misma manera, ampoco poseen lnm
comi se puede notar al cotejar dichas marcas. La adicidn de la letra *Y* por parte de la

aldn

1

Dlerecien de Slanvas fonge Tiremereh Fodifomed Leusesn - Aladede-Frimn S50 0 [[E |rr-l':-ri"l=‘ irfal
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Resolucitn N*

POR LA CUAL 5E REVOCA LA RESOLUCION N* 1295 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N® 02573/2024 A NOMEBRE DE PAPELERA
i e T O S N e e S A A et e T i T

centro de fa denominacion tiens comp consecuendcla que difieran en su estructura ortografica v por ello
lﬂmbli‘ﬂ BTy FrunurH_-jan .d'!ﬁ?r:lnttl R R I el 0 0,8 M 5 8 0 4 g B R e e B B i e s i o i i

En tal sentidn, |orge Otamendi sostiene ques “El derecho marcana no protege prefijos o particulas
comunes cuands o constituyen poy 8 msmos of sigro distintiva ™ En ese senbido, como es sabido, I
proteccion de las marcas se extiende ol conjunte del signo distintive y no 8 sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protecoon oforgada a la marca regastrada GRES se extiende al
usn en conjuntn del signo denominative asi presentada, ¥ no le otorga exchisividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (ks letras: G, R, E, 8), rugon por la cual esta dependencia administrativi
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aun en Iz misma clase: toda ver que la
marca postenor posea elementos quoe la diferencien di s marcs aniemin, - - e

Que. corresponde ademis realizar un anilisis semintico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en coeston poseen algin significado partcubar que permita diferenciarlas en |3 percepaén del
consumidar. En este sentido, debe sefialarse que la denominacidn “GREYS®, que conforma la totalidad de la
marca solicitada es un vocabla del idioma inglés que significa GRIS; por su parte, la denominaoidn de b
marca oponente *GRES® ex un vocablo de fantasia. Por lo tanto, [as marcas difieren en & plano conceptual,
Vemas agl, que ¢ hecho de compartir ciertos elementos, no ex sificiente para inclinar la bilanza a favor del
rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demés elementos analizados en conjunto en la presente
DR LI TT e o oo e e e e e e e s b st st s

Por mamto, resultn plm:menh- viable una eventiual comostencia pacifica entre las marcas GREYS en la
El'-ﬂ?ll? ] v Ii‘ miarca GRES en |] Eli!lf 3, =rasrranrnaens M e o o O S 1 A . e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas. esta Direccion arriba a la
conciusion de que [as marcas en pugna son suficientermente diferentes entre s originales, distintas una de
otraen todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recumda, -

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

Art 1® REVOCAR L Resolicion N* 1295 de fecha 15 de noviembre de 2024 dictacda por la
Direcciin de Asuntos Marcarnios LI iosos. s .

Art 28 ORDENAR la prosecucian de los tramites de la solicitud de registro de |a marca
"GREYS", clase 0F, [ x;:whrrm.- MWE OFEFNA0N4, solicitada a noambre de PAPELERA
CENTRAL 5., - PERERCIE e e Ak & ooy R gt PR F - R S baa

Art. 38 NOTIFIQUESE por Cédila. -—rereseaee e ﬁf)f __ s
|I h - "
Diecints Trefed h'#“l'll
U‘.-\ Pt ribe Gapirad r:-hil:-!-..lll]
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTAMCIA EN EL EXPEDIENTE DE
maummmmmmwmzmm.
SOLICTTADA POR IMPORTADORA DEALER S.A-rrreersessmssmeences - O —

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional del opanente contra
la Resolucién Nro. 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada p-r:nr la Direccidn de Asuntos Marcarios

L||:|E|,|:|.Em B e e e e e e e e e e e T T T B T T B 0 0 0 BB i e e
RESULTA:

Que, en fecha 11 de abol de 2004 se presenta el representante convencional del oponente interpone
recurso de apelacién contra la Resolucidn N* 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de
Aguntos Marcaros LII:IE,II.‘.I'EI-I.!IS. .............................................................................................

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *Exprese
ig-mw'm {-JI amj‘mn:l_ Nﬂnﬂqim Fﬂffﬁﬂ;‘i‘.'ﬂ'ﬂ. rﬂﬂhﬂ i I'.'EE'JUIHEI dﬂ'zm"— """"""""""""""""""""""""""""""

Que, en fecha 25 de marzo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora, ——-—-—-——----erreeeee
CONSIDERANDO:

Que, el Art 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird
df'pirﬂadﬂ‘eﬂmkﬂdundiddrhmshnnaiduwmummnﬁ.:ehub.re-re Ef‘eeuudnnmgﬂnqﬁudr
procedimiento a partir de los seis meses de [ (1ltima actuaciin®, —-——---—erermeereas D e

Que, la segunda instancia se activa con la concesidn del recurso de apelacidn, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de |3 alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que dutoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
gue |e causan agravio y gue lo motivan a alzarse en apelacin, s -

Quie, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicién del recurso de apelacian en fecha I de gbril de 2034, -~ —---mmmrmmsemmrmr e e

nie, en g2 sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emisién de la
providencia que autoriza @ expresa agravios en fecha 10 de junio de 2025, ha transcurrido con creces e
plazo de seis meses establecido en la Ie:r mm:rh. i qu: se evidencie :rnpulm pm-c-eul paor p-me dal

necumente,—-- o L e e T

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicidn en
ia solicitud de registro de marca MILAN TOYS, Enprﬁ:lmh_- N 2345925, clase 28
solicitada por IMPORTADORA DEALER 5.4, . - el Ll e

Art. 28 ORDEMNAR la prosecucian de tramites de la solicitud de registro de marca MILAN
TOYS, Expediente N2 2345925, clase 28, solici | -

Art 30 Hﬂ’iIFH}lﬂEEpnr&dLﬂi. ....................... s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N” 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA",
CLASE 41, EXPEDIENTE N* 281812024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC, — oo

Asuncion, 3 1 WAR e

VISTO: El recurso de apelacitn interjruesto por el representante convencional de ZUMBA FITNESS,
LLC. contra |a Resolucidn N* 1516 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Direccidn de Marcas, y; <«

RESULTA:

Que, en fecha 29 de julio de 2025 se presenta ef representante convencional de ZUMBA FITNESS,
LLC, e interpone Recurso de Apelacian en contra de la Resolucién N* 1586 de fecha 10 de | |'|.1|.1||,:| de 2025
dictada por la Direccion de MarTas. — s s e

Que, en fecha 21 de aguﬁtcl de 2025 fue dictada la prtwh:lﬂlr.u que- concedio ef recurso de apelacidn
IMERFPILIESED, - <o osmm e e - e e S i

Que, en fecha 11 de septiembre de 20325, ¢l representante convencional de ZUMBA FTTNESS, LLC.
expresd agravios. Esta Direccidn tene por presentada la expresidn de :;gr';w-ns y Hama autos para resolver
en fecha 16 de septiembre de 2025, — e e s e s b e o nen

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera quet 7.) Que habiéndose realizado la bisqgueda e
antecedentes de la citada marca, se ha constatade la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2007172728 Denominaciin ZUMBA RECORDS CLASE 41 Regizstro 474905 Tirular Don Noel Sl [PY)]
Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, ne podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sn oear nesgo de confusidn entre los um-:r.rmﬁ-.l‘n.n.-;: prar fo q'ur de
conformidad af artfculo 6¢ de 1a Ley 1294798 de Marcas, no ha ligar a lo solicitadp, ™ e R AR

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: % \La jurispradencia comparads y
ia doctrina sefialan que of coteyo marcano debe realirarse considerando e signo en su integrdad, mo de
manera fragmentada. La denominaciin ZUMBA y ZUMBA RECORDS poseen elementos claramente
diferenciadores, tanto en el plano fondtico come conceptual, ZUMBA soltcitada por mi representado,
ampara principalmente servicios de educacidn y entretenimiento en ef drea del fimess v ef sfercicio,
A ZUMBA RECORDS, por su parte, protege servicios de estudio de grabacidn en todo tipo de medios
{digitales o magnéticos), actnidades culturales, enfretenimiento ¥ concienos, oneptados especificamente
al dmbito de la muisica y la producerdn musical, De ello se desprende gue, aungue ambas marcas se
encuentren en la clase 41 fos sectores de mercada son claramente distintos ZUMBA se vincula al
entrepamiento Asico ¥ al limess, mientras gue ZUMBA RECORDS se refiere al campo musical, discogrifico
v cultural L. El signo ZUMBA es reconocido intemacionaimente como un método de entrenamiento y
badle fitness, lo gue refuerza su indivdualizacion en ef mercado y lo diferencia adn mis de un selio
discogrifice comm ZLIMBA RE RS e e s

Que, cmEEpclnl:Er: a csta dlrp-cndenma administrativa resolver sobre la ;m::{-t-den:m o na del recurse
|nterpue5tu S —— e rammmay

Que, en pnimer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conpunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultadno que arroje la vision en mnpunm es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe Fl:l!i.]hllldid de Lnnl"uxu"m u.h'rr-_- las I!'nhi. e

Al Squdin Hoefs Crvonabil
Diirggyara iy H Ir||:r||1l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZUMBA",
CLASE 4], EXPEDIENTE N* 281812024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. i kst bt

marcarno mo protege prefijos o particulss comunes cuando po constitupen por s omismos e signo
dﬁlﬂj’l:l‘m- ----------------------------------------------------------------------------- o ———— T LT CERT PRSP PRI oY

Quae, a los efectos de cotefar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la pmsprodencia, que permiten sopesar lis similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asd coma del aspecto |-|:|E|:|-J|j-g|-::r.: @ m-nmputual Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
oot han CObMTRRE =t et e et et e

Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas s aprecia que las mismas tienen en cormiin el primer
elemento de sus denominaciones, la marca base de rechazo utiliza ademis el término “RECORDS" que hace
relerencia a los sepvicios de grabacidn de la clase 41 que ampara

TPENT R PETEE PSS PR PITYETT PR PERT PSP ST S P FES T ey

ZUMBA (solicitada), y
ZUMBA RECORDS (base de rechazo)

Que, 8 hien es certo que las denominaciones analizadas contienen simifitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en ef seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
imprﬁuﬁn '-'iaual muy :!ii'eren.te.-- ,,,,,,,,,,,,, e e bbb s o

Que, de la basqueda realizada en o sistema informatico Institucional s¢ venfican los registros N*
568342 y 568342 de la marca ZUMBA, en las clases 25 y 9 respectivamente, & nombre de ZUMBA FTTNESS,
LLC, En virtud del Art. 7* de la Ley de Marcas, ¢l Sistena adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee
derechos adguiridos con la denominacion de sutos, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por
bo quee la solicitid en curso, sencillamente, pmmdr la pmtrtcnnn de otra version de una marca que ya le
PI'."I_{ETIE'CE N R EEEE NSRS RS ET RS EAS R P E———— e A A R R R EE TSR CER AT EET AN TR RSt RS ES ey

Que, resulta omportante destacar que la derominacion cuyo registro se solicita "ZUMBA™, constituye
a su vez parte de la razdn social de la firma solicitante, ZUMBA FITMESS, LLC; es decir, que la marca
sohicitada se identifica con la razin social de la firma propletaria, A ese respecto, se sefiala que |a ley
marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley atada, la cual se
adquiere desde su primer uso puiblico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de [a firma solictante. no podria existir mala fe por parte de [a misma pues,
solicita el registro de marca de 5u Propio NOmbRe ComMErial - s s e e casss ssssssasnssnsssnses

Quee, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que |a
marca base de rechazo “ZUMBA RECORDS™ regestrada para la glase 41, comprende: “Servicios de esfudio de
grabaciin en todo tipo de medios (digitales o magnéticos) actividades culfurales, enfretenimiente ¥
CORCertos T meniras gue fa marca en trdmite de registro "ZUMBA”® solicita la cobertiura para los servicios
de | glasg 4L “Senvicios de educacicn ¥ enfretenimiento, principafmente, clases, instruccidn y
enfrenamiento en el drea de filness y ejercicio; servicios educabvos relacrorados & proporcionar
enfrenamiento onhne, en aufas ¥ oftros en o campo de fa muisica sincronizads con programas de
erttrenamiento de movimientos de intervidos de alta intensidad  cardiovascuwlar servicros educalivos
relacicnadas & provisidn de clises, semunarios, conferencias y talleres en o campo de i misics
sincronizada con programas de entremamaents de ontervales de moewmientos de alta intens
cardiovascular, ¥ la disiribucidn del marerial de enrenamiento relacionado con elle; servicies de g
membresia, @ saber, provision de entrenamiento a los niembros en ef campo de 2 musica sincrong
programas e entrenamento de mtervalos de moviementos de alta tensidadd l:i-r.l‘d'.r'ﬂ'l-_ ;
educacidn y entretenimiento relgcionados a impartir clases presenciales ¥ ﬂ!::bﬂt‘-' de
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Resolucion w_ﬂ_i 3 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1516 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZUMBA",
CLASE 41, EXPEDIENTE N* 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC, — - ressmasams s sssss

epercicio.” Como se puede observar de la cobertura senalada, si bien ambas marcas se encuentran insertas
en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran dirigidos a
rubros distintos: la solicitada a servicios de educacian v entrenamiento en el drea del fitness y ejercicios: y
la marca base de rechazo a servicios de estudio de grabacidn, actividades culturales y de conciertos, —-«--

(Jue, esta Direccron considera importante traer a cofackon que I marca solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mercado, el eonsumidor promedio del sector reconocerd la marca "ZUMBA', :|. la
dl-:..‘l'mgl.ur.i de= Ia march base de PEchAZD, — e

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

::‘MEEFH’“E&' Tt‘lmr Ia miﬂmlﬁn mcurmji. e T T T T T FITE AN AN NN R S e 8 e & St & o - e s e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art 2 REVOCAR lax Resolucidn N® 1516 de fecha 10 de junio de 2025 dictadas ;:m-r la Direcoitn
d[: “ﬂhas e b EEETEE TN RN N S S e e o - T N

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la m]iﬁmrl de rrp;lsl:rn- de la marca "ZUMBA",

Thricinis Ganidgh Enreiana
wj v Tarta 1 i 0 Frdforsad st
T T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DILETTA", CLASE 14, EXPEDIENTE N* &33183/2021, SOLICITADO POR
kg e o

Asuncidn, 3 1 MAR 2075

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CMPC TISSUE 5.A
contra la Resaliscidn N* 1100 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada p-nr la [illrec'n:'lnn de- A.suntm Har{'arm;
Litigiosos. v, - et b o B et M S e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE 5.4
e interpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N* 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dl-:l:da pur
la Direccitn de Asuntos Marcarios LIEIOs0s. «-- -« ssomtammre e

Que, en fecha 06 11E' noviembre de 2024 fue dictada |a pr-:-wdun-na |:|l|.1iI concedid el recurso de
AP AN IR PRIEEE, exrnemn e e i g

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE S.A expresd
agravios: dictandose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia per la cual se tiene por presentado el
escritn de expreston de agravios ¥ se corme traslado a la contraparte por todo el térming de ley, - -----eeee

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llama
autas para resolver ¢n fecha 28 de febrero de 2025, == issmss s s e s st e e .

COMNESIDERANDO:

Que, la Resoluckin recurnda considera: %) Que. haciendo un anilisis minucioso en confunto de lis
marcas en confroversia podemos notar que la marca soficitads DILETTA y Ia marca oponente DUALETTE,
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en fos planos viswval, y
conceptual y por sobre todo fonético, las marcas estan expresadas de diferentes maneras, lo gue hacen una
marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTA y DUALETTE desde & punto de
vista fondtico, se observa tma clara diferenca en fa sonondad de fas vocales acentuadas v las silabas
iniciales. Mieniras que DILETTA finaliza con un acento agudo en la tltima vocal, lo que le otorga una
proqunciacian mds marcada en la dltima sifaba, DUALETTE presenta una cadencia mds unifrme y suave
adicional, la diferencia entre las sflabas mniciales Df;r DLA mmnbuyl:’ a d.lstmgmd.ii reduciendo asi
posibilidad de confusicn en la percepeidn_ )2~ S e e LR R rrermaraa.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; () ef registro para la solicitud de
marca INLETTA se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente on fa Ley de marcas, adermds
de arentar confra un derecho adquindo por mi principal - cual se encuentra tutelado v proregido por of
ordenamiento juridico marcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente
apelacicn ¥ denegar ef registro de fa Marca Solicttada [ | Fmalmente, en virned de las semeganzas existentes
entre las denominaciones, asl comao la identidad en Jos productos de Iz clase 16 en la que las marcas pugna
buscan abarcar. las positilidades de confusidn aumentan considerablemente rmpidjénq!nw COMI r!.ln uru
everlual coexistencia pacifica en o mercado [L.] Sumado a lo mencionado, la Sefiora
apreciar fa cuas) identidad existente entre las marces enfrentadas, con un simple cotejo | W“;DT

& [Fre ey Q=] = 'Hlljﬂ.l‘.llll-.-
3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DILETTA", CLASE 16, EXPEDIENTE N* 6338372021, SOLICITADO POR
TR NTICNEA 5 Bl 55 nesrrninmteirmisrmsfommsenitticagie b eirestabisr it st i s -

jpodrd apreciar ¢f aito grado de confusian en e gue se pondrd af consumidor. Sumado a lo mencionado, fa
Sefiora Directora podrd notar fa forma en fa que estdn siendo offecidas al pablico consumidar Jos
productos de ambas marcas, con fos enguetados signos y colores similares, o que puede ocasionar mayor
confusidn & los consumidores de estos productas. [L.] El notonio mesge de confusidn entre [as marcas es
innegable, la Marca Solicitada reproduce cast idénbicamente la marca Opanente, utiliza fuente similar y
ademis colores smilares para {3 comercializaciin de su producto, (L)%= e, cenmrarnsssanasnarannres

Que, ¢ solicitante entre otros argumentos contesta: =(.) Que, conceplualments, las marcas no
guardan una relacion directa entre si DILETTA, con origen italiano, evoca una idea de algo “deleitable” o
apreciada”, b cudl puede relacrorsirse con prodictes de cadad o exclusives, por otro lado, DUALETTE no
sugrere un concepto simifar o relactonado de manera inmediata, presentandose Como (Na Marca mas
nevtra, Esta diferencia conceptual refoerza fa individuahdad de cada signo, evitando que los consumidaores
asocien o confundan en su uso, Que, no existe evidencia alpuna gue sugiera qgue Ly coexistencia de ambas
marcay en i clase 16, podria perjudicar los intereses def consumidor o generar confision en el mercado, La
Ley marcaria establece gue fa coexistencia de marcas s posible siempre v cuando los signos distinhivos no
resuiten confundibies lo gue penmiticd su comvivencia sin generar resgo de confisidn o asoctacidn
errdned. Entre los protegidos por cada clase f6, respectivamente, no existen caincidencias de género, de
materia prima de elaboracidn de los mismos, ni en s uso en conjunio, i en partes, Empoco cumplen con
Iz misma finalidad, por fo que no es pesible de crear confusidn en ef pdifico consumidor, Ef regisira es para
clases distintas, ¥ pueden coexistir pacificamente dada [as caracterishicas de cada marca, y los productos
gue protege cada une. [, ) La resefucidn debe ser confirmads va gue se halls dentro del marco Jegal v es
totalmente fmparciall ya que [ marca solicitada redne los requisiros esenciales exigidos por la legistacian
marcaria ractoral, fales como fa novedad y fa especialidad y no puede ser rechazada detwdo a gue ne se dan
Jos presupisesto de Confumaiiliolid £ ) e

Que, corresponde a esta dependencia ndmlmarr.mu pesalver q-nbn- la procedencia o no del recursn
II'III'I'PIJH-“J .......... R A T SN O O O RSN N O R O RN e ol e 848 el e e e

Que, en primer térming, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin amificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determunar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de wdeas, corresponde resolver s cabe o no la posibilidad de confusién entre la soliciud de registro :.'
|la marca OPOTIIE, ~ <t e o e e e e e it e T S T T T

Que, realizando e cotepo ortografico v fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud
de registro *DILETTA® (Clase 16) dricamente comparte cuatro de lus ocho letras (D-E-T-T) que componen la
denominacidn de la marca opanente registrada "DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos
comunes s¢ encuientran én construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de
vista fonénicno, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuacion aguda en la altima silaba,
lo que resulta en denominaciones con acenfuaciones v sonoridades claramente distintas. En consecuendcia,
ung apreciacion global de las marcas analizadas revela diferencies evidentes, relevantes y &g

perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura v secuencia de le

observa en el SIGUIBILE COTEJOE - et s s zﬁﬁ —LT e
. X
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POR LA CUAL SE CONFIRMA. LA RESOLUCION N® 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DILETTA". CLASE 16, EXPEDIENTE N* £3383/2021. SOLICITADO POR
DISTRIBUIDORA GM.B, 5.4 e e e e e e

DILETTA (marca solicitada), y

DUALETTE {marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY sefialan cuanto
sigues §..J) La comparacidn wstal de (as marcas denominativas se basa en un andfisis del ndmero y la
secuencia de lis letras o caracteres, la posicidn de las palabras o de lox caracteres coincidentes, of nimero
ile palabras y fa estructura de fos signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidios
medante guiones) .| Se entenderd que existe similitud fonética si el sonide de la pronunciacidn de fos
elementos verbales de los signes comparados faese el mismao, o lo suficientemente cercano para gue no se
puedan distinguir anditvamente. Los elementos clave para determinar fz impresian fonética genaral de un
sigho denominative son sus fetras v silabas y su orden v acentuacion particulares. Ef examen de lax silabas
COMUEs Feviste und especial importanca af comparar marcas foneticamente, va gue ana simifitud fonética
estard determinads por las sifabas comunes v so combinacidn idéntica o similar. Por ejemplo, fos siguientes
signos denominativos contienen algunas sifabas iguales pero otras diferentes o con wn ffmo de
proaunciacidn diferente por lo gue son ﬁuréncmnm rﬂfﬁ':ﬂr-::'.s. ngnu anierior CLEN-‘GEAH Stgno
posterior ALEQSAN f. )7 =rerssmserrrssses: PP e S R L T S oY oL PR ey TP

Que, vsta Direccidn considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien
et su libro "Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el dnico signo que compone una marea, para utilizarlo en confunto con otros elementos, en otra
marca, no necesanamente implica gue esas marcas sean confundibles™. En ese sentido. las marcas
examinadas no poseen una lectura m una pronunciacian similar, Por lo tanta, la comcidencia en algunos de
sus elementos, por i sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo, -

Que, por ofra parte, en & presente caso resulta pertinente efectuar un andlisis semantico o
ponceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos provecta en
la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos
claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada “DILETTA" es un nombre de origen ialiano que
significa "amada® o “guerida®. Por su parte. la marca oponente "DUALETTE" no posee un significado
conceptual especifico o directo para el pubhoo en general, lo que podria considerarse como un término de
fantasia. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre s, Io
que refuerza su adecuada diferenciacion y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusion o
agociacion en &l pdblico comsumidor. ————————r e e -

Crue, entre la marca oponents y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
constderable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunio,
son disimiles, origimales y distintivas una de fa otra en todos los planos de comparacian, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno ConSUMIdOr, -« e o

Que, cuande de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamend) en su libro *Derecho de Marg E
*El conterido conceptual es de importancra determinante para decidir una inconfundibyficsg, crag

r
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1100 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “DILETTA", CLASE 16, EXPEDIENTE N°® 633832021, SOLICITADO POR
EHS TR NN G NEIE, Tk et i o s i e A S A e - B %

diferente en las marcas en puagna; porgoe @l confenido Gcilita enormemente of recuerdo de la marca™ y
luego manifiesta “En e cotejo marcamo tiene una gran influencia ef gque una de fas marcas fenga un
contenido conceptial, o emivas, s son difereres” El pablico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras amilitudes grificas o auditivas. Por tanto, podemas
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, eflas no son !.LIjt'Eptlhl-E!. de
causar confizsiin en el consumMIor. - - s

Que, ademis de todo Lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante DISTRIBUIDORA GM.B. 8A., ya cuenta con el registro de las marcas “DOMNA DILETTA"
Clase 1%, Reglstro N"552404; "DONA DILETTA" Clase 30, Registro N°532405; “DONA DILETTA® Clase 15,
Registro N*553057. Por ende. of titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominachon similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo gue la soliciiud en

curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece. -« ceeeee.

Sobre ¢l punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHD DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en coenta en fos casos en gue se discute fa conflsicn es 1a
coexistencia anterfor de las marcas en pugng. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas

registrada v i otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones es {a mejor prueta de fa
inconfundibulidad, y ast s lo ha reconocita. ™, ——— e R

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la sobicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
CaracTeristicas propas, ¥ que no existe riesgo de confusion ya que, snalizadss en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a o antenormente expueste, corresponde

C Ul'lr“'.rl'l.'ﬂr I.h "I:EI:‘IJ]:II:H'| ITI;II‘Irr|dE. TSR T IS I T T NS B RS LS E D 8 e e e i R B i e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art18  CONFIRMAR [a Resolucin N* 1100 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada por la
Direccian de Asuntos Marcanos LIGIRIOGE. «xat - tmsmmm e ra s s e o

Art. 2 DISPONER la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de la marca
“DILETTA®, Clase 16, Expediente N* 6338372021, solicitade a nombre de

AL NOTIFIQUESE o Corula. -oceesrmsesmermseeemmsonene e Sgege oo .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DILETTA", CLASE 35. EXPEDIENTE N® £3385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA
LB K, e e R e o e T TR

Asuncién, 7 1 WAL 0078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por ¢f representante convencional de CMPC TISSUE S.A
cantra la Il'e.m!unﬂn e HUI d-E ferhu 007 de octubre de 2024, dictada p-u:-r la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigiosos. v, - Aty saiateh A e T e Sremmeere

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
e interpone recurso de ap-e]m:':un contra la Resolucién MN® lII:II :i-u.- Em:h.: 07 de octubre de 2024, dictada ]:ur
|a Direccion de Asuntos Marcarios LitigIasms. «roers e e st s s s s e

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fus dlcud: | |:'|-:|"n'l.l"|r]-|"|"|-:'la. qm.- concedié el recurso de
-IF'EhLIﬁI'I interpuesto. - B TS ST T LT P PP TP smaan smaanms A

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE S.A expresh
agravios; dictindose en fecha 01 de febrero de 2025 1a providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo of termino de bey, -

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccian llamé
autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025, -t e

CONSIDERANDO:

Que, [a Resolucion recurrida considera: 7.) Que. haciendo un andliss minucioso en confunte de Ls
marcas en controversia podemeas notar que la marca solicitacda DILETTA y la marca oponente DUALETTE,
gramaticalmente al pnmer goipe de vista no existen entre lis mismas similitud en los planos visual, y
concepiual ¥ por sebve tedo fonétice: las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, ko que hacen una
marcada diferencia entre las mismas. Que. o comparar las marcas DILETTA y DUALETTE desde el punto de
vista fonébicn, se obsernve una clara diferenciz en la sonoridad de las vocales acentuadas v las silabas
iniciates. Mientras que DILETTA finaliza con un acento agudo en la dltima vocal, fo que le otorga una
pronunciacion mas marcada en [a thoma silabas, DUALETTE presenta una cadencia méds unifoime v suave
adwional, la diferenca entre las silabas inicrales '.D.f;r DLA mrﬂnbu_-,r:' i ﬂﬁ:mngwd.'is rm‘u.c.lendﬂ .1-.-:1' Iz
posibilidad de confUsidn en 12 pereepeitm L, )7 e e

Que, se agravia el apelante, ¥ entre ofros argumentos expresa: "L} of regisiro para {3 soliciud de
marca DILETTA se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, ademids
e atentar cantra un derechio adquiride par mi principal -ef cual se encuentrs iutelado v profegida por ef
ardenamiento juridice masreario-, siendo éste of elemento fundamental para hacer fugar a la presente
apelacion v denegar ef regisiro de fa Marca Solicitada [ [ de permitirse el regiztro de la marca “DILETTA  en
la clase 35, ello causaria @b difucidn del poder distintive de fa marca “DUALETTE”. La dilucidan de una marca
s¢ produce toda vez que 6s5ta coexista con ofrd idénhca o casi wdéntica I cuad genera ef delwlitamienio de fa
firerza distintiva de la misma. [ | Sumado @ lo menciomado, la Sefiora Dippctora podrd aprefiar la
identidad existente entre las marcas enfrentadas, con un simpde cotejo fa 5 Murectors roelry apeeciar

!
1 Derrisde Goasral Yeieiis »
';'=._I';'HE||||rl.'||l|:1'.'| Fapledd la i

bidiiom Mactimed & Pegmihii [ mmi i




CHRECOH WACIOHAL DO
% PROPIEDAD GOBIERNO i1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

mwﬂ 40

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCHIN N* 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE L& MARCA *DILETTA®, CLASE 35, EXPEDIENTE M° $33185/2071, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA
LY . e B I - -

alto grado de confusion en ef que se pondrd &l consumidor. Sumado a lo mencionada, fa Sefiora Directon
podrd notar & forma en fa que estin sendo offecides &l piblico consumidor fos producios de amibas
marcas. con los ebiquelados sipnos ¥ colores simifares, o que puede ocasioner mavor confusiin a los
consumndores de estos productos, {..] B notono nesgo de confussdn entre las marcas es mnegabile, L
Marca Soliciteds reproduce casi idénticamente {a marca Opomente, utiliza filente smﬂ.f.]r} adermis -E‘:‘.h'ElﬂE'.i
_-r.'m:hrl_"ipa'm |Iﬂ mmrn:'rah:anundrsuprm‘ucm I-' J- ..............................................................

Que, el solicitante entre oftros argumentos contestac ") Que, conceptualmente, las marcas no
guarddan una refacian directa entre st DILETTA, con ongen italiano, evoca una idea de alpo “deleiable” o
‘apreciado”, io cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusives, por otro fado, DUALETTE no
sugiere wn concepte sumilar o relaconado de manera inmediata, presentandose COMO W@ Marcd mas
freiitra. Esta diferencia concepiual refuerza b individualidad de cada signo, evitandao gue los consumidones
asocien o confundan en su uso. Que, o existe evidercia apung que sugiers gue fa coexistencia de amis
marcas en fa clase 15, podria pegudicar {os intereses del consumidor o generar confusion en ef mercado. La
Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas és posible siempre v cusndo fos signos distintivos no
resuften confundibles fo gue permifind su convivencia sin generar fMesgo de confision o asociacidn
errdred. Entre Jos protegidos por cada clase 35, respechivamente, no existen coincidencias de género. de
marena prima de efaboracion de fos mismos, 0 en su U0 &0 Conjunio, ni en parfes, IEMPaco cumplen con
fa risma finalidad, par fo gue no es pasible de erear confusion en ef piblico consumidor: El registro es pars
clases disfingas, v peeden coexistir pecificamente dada las caracterisnicas de cads marca, ¥ fos productos
fue protege cada una | La resolucion debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal v es
teralmente imparcial, ya que la marca solicitada redne los reguisitos esencales exigedos por la legislacion
marcaria nacional, tales como la nwed.rdf.f.i Hpe-m.'.-fadnd'f ma pue.::'-e ser n-r.-h.*:.r.u.:.l;.r de-b.lqtu..n q'lrt' i a‘rl‘]';ln
fas presupuesto de comfundibilidad ()7 —---—mreemmrrrr s

Que, Lurn-ﬂpnnrbr A esta I.'Iﬂ'.ll.'.l'll']-ml.'li attministrativa resolver sobre la pm-c-z:lem:la o no del recurso

II'LTEF]:IHE'ETIJ_ Spmes e e

Quee, en primer término, las marces en cuestion deben ser analizadas &n su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visidn en conjunto es el
criteno gue debe primar a la hora de determinar s) existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, c‘urre-spunde r-e-.s.nlwr s1 cabe o no da paslblhd:ld de confusin entre la solicitud de uglq.'[r-u :,.
Ig marca OPOTMTIIE. b b sk b T T TR T R R B B

Que, realizando el cotejo omogrifico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud
de regictro "DILETTA" (Clase 35) iinicamente comparte cuatro de las ocho letras {D-E-T-Thque componen la
denominacién de la marca oponente registrada *“DUALETTE" (Clase 16) Mo obstante, dichos elementos
COMUMNEs 5¢ encUEntran én construcciones denominativas completamente distintas. Desde e punto de
vista fonético, la marca solicitada se distingue de |a aponente por su acentuacian aguda en la dltima silaba,
lo gque resulta en denominacioness con acentuaciones v sonoridades claramente distintas. En consecuencia,
una apreciacidn global de las marcas analizadas revela diferencias-evidentes, relevantes v faciimente
perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estrucgina y 5e:|,,gen|.fa d?]:lﬂ tal como se
ohserva en el siguilente coteji prean Frnas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DILETTA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° £33185/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA
G LT, Sk, o m e e s e e b i e e e e i e — —mrmmnrs errarEamTadLEEn

DILETTA (marca solicitada), y

DUALETTE {marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY sefialan cuanto
sigue: ...) La comparacidn visue! de Ls marcas denominetivas se basa en un andlisis del mimero y la
secuencia de las fetras o caracteres, {a posicidn de fas palabras o de los capacteres coincidentes, ef nimero
de palabras ¥ la estructura de los signes (por ejemplo. los elementos denominativas separados o unidos
mediante guiones) |...| Se entenderd que existe similitud fondtica si of sonida de la pronunciacion de los
elementos verbales de fos signos comparadas fiese el msmo, o lo sufictentemente cercanao para gue mo se
jpuedan distinguir auditivamenie, Los elementos clave para determinar la impresidn fonética general de un
signo denominativo son sus lefras y sifabas ¥ su onden v acenfuacion particulares, B examen de las silabas
Comines feviste una cspoecial importancia &l comparar marcas fondticaments, va gue unae similitud fonélica
estard determinada por las silabay comunes y su combinacidan rdéntica o simifar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sflabas iguales pero ofras diferentes o con wn ntmo de
pronunciacidn diferente por Jo que son fondticamente diferentes: Signo anterior CLENCOSAN Signo
POSEEEION ALEEAN [, )% cnrerassssrmmname oo e e ot e s S o e TP TS A RS B R A S

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr, Andrés S8&nchez Herrero. quien
en sl libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “Ef mero hecho de
utihizar el dnico signo que compone wna marca, para utilizarlo en confunto con otros elementos, en otra
marca, no pecesaramente impfica que esas marcas sean confinmdibles™. En ese sentido, las marcas
exarminadas no poseen una lectura ni una pronunciacion similar. Por lo tanto, la coincsdencia en algunos de
sus elementos, por sl soli, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.- -

Que, por olra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un andlisis semintico o
conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en
Ia mente del consurmidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos
claramente diferenciados. En efecto, la marca solicitada "DILETTA" es un nombre de arigen italiano que
significa “amada® o “guerida®. Por su parte, la marca oponente "DUALETTE" no posee un significado
concepiual especifico o directo para el piblico en general, lo que podria considerarse coma un término de
fantasia. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no relacionadas entre si, lo
que refuerza su adecuada diferenciacion y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusion o
asocizciom en el piblico consumidon — - s s e s e et s

Que, entre la marca oponente ¥ la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores ¥ en su cenjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacidn, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, w s

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr, Jorge Otamendi en su libro *Derecho de Marcas®
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, <
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “DILETTA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63385/2021, SOLICITADO POR DISTRIBUIDORA

diferente en las marcas en pugna, porigue tal contemdo facilita enormemente ef recuerdo de [ marca®™ y
luego manifiesta “En el cotejo marcano Hene une gran influenca ef gue na de fas marcas fengs un
coffenido conceptual, o ambas, s son diferentes * El piblico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas ¥ no s& dejars levir por otras amilicudes geaficas o auditivas, Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de
causar confusiin en ¢ CONSUMMOT, === = rermrrrerrsrrrrrmerr s et e e e e

Que, ademis de todo lo mencionado, en e analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante DISTRIBUIDORA GM.B. 5.A, va cuenta con el registra de kas marcas "DONA DILETTA®
Clase 29, Registro N°552404; "DONA. DILETTA" Clase 30, Registro N°552405; "DONA DILETTA" Clase 35,
Riegistro N*553057. Por ende, €] titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominacidm similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en

curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versson de una marca guie ya le pertenece. -

Sobre el punto, Jorge Oamends, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexstencia entre
marcas: “Uin factor de gran importancia 4 tenes en cuenta on los casos en que se discute Ja confusidn es
coexislencia antenior de las marcas en pugna. Una coexistencia en of mercade de dos marcas, wna de ellas
registrada ¥ la ofra no o ambas de hecha, sin qm-l.- ser favan suscitado confusiones es fa m:',rurpnu-ba e la
inconfundibelidad, v asi se o ha reconocrde,™, ferma—rn

Que. en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habitndose realiado el examen
de registrabihdad de la sobcitud de regstro, esta Direccidn General considera que ¢s un signo con
caracteristicas propias, ¥ gue no existe riesgo de comfusion ya que. analizadas en conjunto, no existe
simdlitud  suficiente entre las marcas en pugna. Conforme 4 lo anteriormente expuesto, cormesponde

fnnﬁn‘narli 'EED.ILI“&!‘I TEL'LIIHI:IE. (TP TR e TR T R R R L R PR PRI e R R LR TR R PR I R PRy TR PR PRI R PR TR TR PR PR ] )
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 19 COMNFIRMAR s Resolucidn &8 101 de fecha 07 de octubire de 20024 -hr;t.m.; j.u:r I
Direccian de Asuntos Marcanos Litigiosos. - et

Art, 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*DILETTA", Clase 735, l:h:pudhllw N* im!ﬂﬂﬂ soficitada a n e de
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-- Ry R i, T

At 30 NOTIFIQUESE por Cidula,oooeosssmsisssisessnne o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBERE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC

Asuncion, 3 1 HAR 70§

VISTO: El recurso de apelacion interpuests por el representante convencional de Bedsan S.A. contra
la Resolucicn M® 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada |1r|-r la Mireccidn de .ﬂ..mnr::s H.‘Il‘l:inﬂﬁ
LithgieRong, ) - —-mnme e He bt LIEE L

RESULTA:

Cue, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de Bedson SA. e
interpone recarso de apefacion contra la Resolucion N® 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por
la Direccidn de ASUntos Marcariog LIIEIISOS, - e s

Que, en fecha 11 de jubio de 2025 fue dictada |a providencia que concedid el recurse de apelaciin
UEBTUMII, =i i i e i b s e 8 e bt i o o b b et s

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, el representante convencional de Bedson 5.A. exprest
agravios; dictandose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo el término de fey. <.

Que, en fecha 30 de octubre de 2025, fue contestada la e-:tpreslﬁn de lgnmm Esta I'_'meumfm II::mu
auitos para resalver en fechia 03 de noviemnbre de 2025, - wes sasamsnasies

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recumida considera %) e, factendo o andlizis meaciong en coryunto de s
marcas en controversia podemaos notar que & marca soficitada BADGE y [a marca oponente BEDSON,
gramaticalmente & primer goipe de wsta, por sobre fodo fonético: las marcas estdn expresadas de
diferentes maneras, lo gue hacen una marcada diferencia entre las mismas (] Que. i bien se aprecla una
cierta similitud Fondtica entre las marcas BAD/GE v BEDVEON, en comjunio v sucesivamente. es de
relevancia 1a compresidn precisa de las diferencias fonélicas y conceptuales. lo gue es esencial para evitar
malentendidos en fa interprefacidn v aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permule una uttlizacion mis adecuada ¥ especifica de cada témmino en contextos relevantes. promoviendo
asf una comunicacidn clara ¥ efectiva tanto a mive! auditive come conceptual. estas diferencias nos da fa
pauta que fas mismas son plenamente distinguibles y podrin coexstir pacificamente en of mercadof. )7 ---

GQue, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *f. ) La cercana identidad entre ambas
marcag es mds gise evidente. Por lo tanto, ambas marcas po prieden coeastir sin orear siiiaciones ge se
encuentran expresaments profabiclas por nuestra Ley de Marcas, como ser &) riesgo de confusion del gie
nos habla el articulo 2° en swinciso £) previamente rapscripto [ A mas de la cuas: identidad existente en
fas demominaciones. b solicitud ha sido depositacy en by clase 5, la misma clase gm la quie mi mandante fieme
regrstrada su mdrca en nuestro pais, por o gue resulta evidente fz mtencion de fz adversa
I novedad de manca r-.-gr:;r.-'uﬁ arderiormente, calisando asi b asoclacedn mvolun
EI:I'H'FUFT]I-I:’-IJ‘FI- J' 0 R 0 R B 0 B R e B BB A S ks e ek ks R cdotple
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC

o e e e e e e e B B B B R R R E R T TR AR R

Que, corresponde @ esta dependencia administrativa resobver sobre la procedencia o no del recurso
I B, e e e

Que, en primer terming, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultinea v, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
critenio que debe primar & la hora de determinar si existe posibilidad de confusian entre las mismas. En ese
arden de ideas, runﬂpundf resolver s cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de r!gu.trn ¥
lﬁ m&'n:ﬂupunentml R I 0 00 i 01 0 B 8 0 S 80 5 i 5 o i e - 5 5 e o o SEAEE R

Que, realizando ¢ cotepo ortografico v fonélico entre la solicitud de registro "BADGE” (Clase 05) v |a
oponente *“BEDSON" (Clase 05), se advierte gue |a solicitada coincide con |a oponente dnicamente en dos
de las seds letras que componen esta dltima, a saber, "B" ¥ °D7, constituyendo dichas letras el (nico
elemento comin dentro de |a estructura denommaniva de los signos en conflicto. Asimismio, al profundizar
en el analisis de los componentes restantes, se constata que ambas denominaciones presentan diferencias
claras y relevantes en sus desinencias, siendo “GE” en &l signo saolicitado y *SON" en la marca oponente, lo
cuil incide de manera significativa en su configuracidn global. En consecuencia, al apreciar los signos en su
conjunto, s concluye que proyectan impresiones fonéticas, visuales y concepruales suficientemente
diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de fesgo de confusion o
die asociacidn indebida en el piblico consumidar. - e s e s

BADGE {marca sohcitada), v
BEDGOM {marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
stgues Y.} La comparicidn visual de Jas marcas denominatives se bass en un analisis dal nimero v la
secuencia de las letras o caracreres, fa posicidn de las palabras o de log caracteres coincidentes, el nimero
e palabras y la estructurs de los signos (por ejemple, los elementos denominatives separadas o unidos
mediante guiones) ... Se entendert que existe similitud fonética si ol vonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ef mismo, o lo suficientemente cercans para que no se
puedan distnguir auditivamente, Los elementos clave para determinar fa impresidn fonérica general de un
sgno denominative son sus letras y silabas y su orden y acentuacdn particulares, E! examen de las sifabas
comues reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ¥ gue wna ssmilinud fanélica
estard determuinada pov fas silabas comures y su combinacion idéntica o similar. Por spemplo, los siguientes
signos denmmunativos contienen algunas silzhas iguales pero omes diferenies o con un ritmo de
profunciacidn diferente pr,-r Jor f,ru: s fanéticamente diferentes: S;gn-u anterior CLENOSAN Simo
FDHEHDTM.EMH{ ] e e e e rmmran rearr=rreTeEmIEIEERLAEE

Quee, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un andlisis semantico o
conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de eflas pe

ERroc et Mancmiial 3¢ Fropealiil Bslocmal i THEAPTL Smodri o ol moses e ssons e Pevsgien, pp 14T y Ll-u‘.h
TV R LR e R e L S N U TR NS
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC

inglés que. traductdo al espafiol, significa “distintne”, “credencal”, insignia”, “chapa®o Jplaca®, evocando
asl un obpsto dentificatono concreto. Por su parte, la marca oponente "BEDSONT constituye
principalmente un apellido de origen inglés’, carente de un significado conceptual especifico o directo para
el piblico en general. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no
relacionadas entre si, lo que refuerza su adecuada diferenciacidn j.r r:unmhu'p'n.- a descartar 1a existencia de
resgo de confusiin o asactacitn en el pablico consumidor.- L Pl O

Que, entre la marca oponente v [a marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores v en su conjunto
son disimiles, onginales ¥ distintivas una de la otra en tm‘]m los pl:mm de :'n-mparncmn, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, - e i e s

(Jue, cuando de confusiones se trata, ¢l Dr. Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas™ nos dice:
“El contenido conceptual es de impartancia determinante pars decidir tna imconfindibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porgue tal contenida fcilita enormenments of recuerdn de fa marca™y
luego manifiesta “En ef cotefo marcamo tiene una gran influencia ef gue una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes” El pablico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejard llevar por otras ssmilitudes grificas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, temendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
vllas no son susceptibles de causar confisidn en el congumidor, - - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habléndose realizado el examen
de rogistrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn General conmdera que es un signo con
caracteristicas propias, ¥ que no existe fesgo de confusion yva que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna, Conforme a lo anterormente expuesto, corresponds
comfirmiar [a resoluciin recurmida, « e e

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

Art. 1® CONFIRMAR la Resolucion K 1235 de fecha 07 de noviembre de 2024 diciada p-ur |q
Direccidn de Asuntos Marcarios LIDEIGsos. -,

Art, 2 DISPONER la prosecucion de trimites de la sobotud de registro de la marca
“BADGE", Clase 05, Expediente N* 12226/2021, solicitada bre de AGROTEC

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. -

itieret .-Eu. izl e '_ "

e o B R L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N*® 1738999,
BT T TN TN 1 BT i o e i i A s b B s B e b

A rmn

Asunciin, 3] Hl:l..r' £L

VISTO: El recurso de apelacian interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA,
IMC. cantra |a Resolocidn WN* 909 de fecha 16 de ig-::stn de 20324, dictada |::H:|r la Direccion de Asumntos
Marcarios Litigiosos, ) <= - Ferre e a

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CINEMARK
USA, INC. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024,
dictada por |a Direceidn de Asuntos Marcaros LIBERosms, -ttt e

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
T Tl s R e e s

Que, en fecha 20 de mayo de 2025, el representante convencional de CINEMARK USA, INC. expresd
agravios; dictandose en fecha 26 de mayo de 2025 la providencia por {8 cual se tiene por presentado el
eicrito de expresitn de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, -

Que, en fecha 02 de septiembre de 2025, fue acusada la rebeldia de 1a adversa, por no contestar el
traslado de la expresidn de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho gue dejpd de usar y
se [lamd autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2025, - rrrerrmemsrres s s s e

CONMSIDERANDO:

Quee, la Resalucidn recurrida considera: 7. gramaticalmente al primer golpe de vista no existen
entre fas musmas simulited denominativa, en fos planos visual, orfografica, conceptual ¥ par sobre fodeo
fonética; las marcas estn expresadas de diferentes maneras, la combinacidn de letras es pronunciada de
manera distinta. Que, anafizamdo fas marcas CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA {solicitada) vs,
CINEMARK foponente), se puede concluir vilidamente que fas marcas en cuestion no podran de maners
alguria causar confusion directa ri indirecta o ndiclr en error al pribilico consimidor, dado que s marcas
impactan de manera distinta en la mente de los consumidares, reuntendo la marea solicitada los elementos
NecesErios para su registro gue son novedad v especialdad [ Que tambeén cabe sefialar que la marca
solicitads CINES VILLAMORRA SHOPPING. cuenta con una efiqueta que posee un disefio distintive y
original que la diferencia de {a marca oponente. Asf podemas hacer énfasis al visualizar fos colores,
tipografia i otros aspectos grificos que hacen que (3 etiquera sea dnica ¥ haga la diferencia comn 13 marcs
oponente, Por o tanto  demanda deviens Mprocedente )% - s e

Que, se agravia el apelante, ¥ entre otros argumentos expresa: *{..) S bien es cierto gue la contraparte
ha solicitado of registro de fa marca “CINES VILLAMORRA SHOPPING {imagen), como mencloniranmos
anteniormente, el solicitante durante ef transcurso del Bempo ha o modificanda @ forma eg-rTs
presenta fa marca ante el piblico, v se pusde observar como en un determnado mome
pricticamente idéntica a {3 de mi mandante [..| B por este molive que mi mandante n
alternativa mits que aponerse @ esta nueva soliettud, ya que nada asegura que la soliestant
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESCLUCION N® 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA °CINES VILLAMORRA SHOPPING ¥ ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 1738999,
SOLICITADD POR CLPE Sl =t coscrestremsrresioeterassrsrrrrestmtens e somis s amasmassssssssssss soas P

proceds una veg mas a modificar la ebqueta e interte hacer uso parasitario de una marca apena v
notoriamente canocida en ef sector al que dirige ses servicios |... | Asimisme, ponemos a consideracidn de [
Sra, Directora la existencia de otras solicitudes de registro 8 marce “CINEMAK® N* 17158846 en clives 35
(treinta y cinca) y N° 1359869 en clase 41 (coarenta y uno), gue ha solfcitado esta misma empresa “CLPESA”
bajo la dencminaciin social "CINEMAK 5.A.° dado que los dueiios de ambas firmas san los mismos e
incluse el local es el mismo, Conira estas solicitudes, mi mandante presentd las respectivas oposiciones.
togrando el archive de [ sedicitud en b clase 35 (treinta y cinco) v también, recientemente ha obtenide una
decisidn favorable en el caso de oposicidn contra la solicitud en clase 41, esto puede ser observado en la
hise de datos de DINAPY [.| En efecto fa empresa solictante es (& muisma, va sea gue se presente como
CINEMAK 5.4 o como CLRESA, sus duefios son las mismos, ef local es ef misma, y los servicios prestados
de salas de cime son fos mismas, ¥ notablemente su imagen fue “mutando” hasta Negar 2 asemejarse en
exiremo & M0 de mi mandante, tal ¥ como podemos percibir en fzs imigenes gue reproducimos
antenormente.  Finalmente podemoes observar como la contraparte ha ido cambiando con el paso del
tempo fa manera en fa que exponen su marca al publico consumidor, mutande de manera constante [a
forma de presentacion de una misma marca ¥ recalcamos, actualmente nada asegura ef solicitante, en un
futurs pueda volver a modificar la presentacidn de su marca creando asi en psiguis del consumidor la
ficcidn de que los servicios identificados bajo fa marca solicitada proceden de ia finma apanente |, )5

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sabre la procedencia o no del recurso
Inmlpuegm. e TS T TR EEE AT B S i oo i 58 i o i o 000 i 0 e B 0 i o

Que, en primer térming, fas marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultines v, ¢ resultado gue arroge la visidn en conunio es e
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confisian entre las mismas. En ese
orden de ideas, ::nrre-s.p-unde resplver s ul:hr pnala p4:r:u|.'rll.1dad de confusidn entre la uﬂmm-ﬂ e rrgl_s.{r-n ¥
Iimm,*upun'ntr TR AT N e e e 8 - e e e e e e T B ] E masaEs

Que, realizando el cotejo ormogrifico v fonetico de la marca solicitada *CINES VILLAMORRA
SHOPPING Y ETIQUETA® (Clase 41) y las marcas oponentes registradas “CINEMARK® (Clase 41),
"CINEMARK PREMIER" (Clage 41) y "CINEMARK XD~ (Clase 41). se advierte que ambas comparten
unicamente el vocablo SCINET, elemento predominante en las marcas analizadas. No obstante, dicho
elementno comin se encuentra en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto
de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones v sonoridades claramente
distintas. En consecuencia, una apreciacion global de las marcas en pugna revela diferencs
relevantes y ficilmente perceptibles para ¢l consumidor, en cuanto a su longitud, estructug
letras, tul como se observa en el Siguiente Cotejon i e e

CINES VILLAMORRA SHOPPING ¥ ETIQUETA {marca solicitada), v

Abg, Claua P
CINEMARK (marca oponente | ' Eirsietd Gesell 121
CINEMARK PREMIER {marca oponente ) ”_f:'l"l_'ff'_"_: " :' 2

CINEMARK XD {marca oponente)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETLQ'I.I'ET.A' CLASE 4], EXPEDIENTE N* 1738999,
SOLICTTADC PO LR B A = oo cevemss st o s s e s i s s e e rree e

Que, al respecto, las “INRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: Y.} La comparacidn visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nidmero y
secuenclt de las lelras o caracteres, la posioidn de fas palabras o de fos caracteies camncrdentes, el namero
de palabras v la estructura de fos signos (por ejemplo, los efementos denominanvos separados o unidos
mediante ginones) [.] $e entenderd que existe simititud fondtica si ef sonido de fa pronunciacidn de los
elementos verbales de los signos comparadas fuese of misma, o lo suficientemente cercano para que no se
jpredan distinguir auditivamente. Los elementas clave para determinar la impresidn fondiica general de un
signo denominalivo son sus lefras v silabas y su onden y acentuacidn particulares. El examen de las silabas
COoMmUnes reviste wna especial imporfanciy &l comparar marcas fonéticamente, va que upa similitud fondbica
estard determinada por [as silabas comunes p su combinacidn idéntica o similar. Por ejfemplo, fos siguientes
signos  denommativos contienen algunas sifabas iguales pero otras diferentes o con un rimmo de
propunciacidn  diferente por fo gue son fondticamente diferentes; Signo anterior CLENCSAN Signo
PDI;{'HWMEHMI' e B 0 0 R 58 5 B8 8 8 B8 6 B 3-8 o Bt 4. B i e

ue. ofro criteno a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es 51 exisre
coexistencia previa en el nomenclador soficitada. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema
informitico de la Institucitn, ademis de la marca solicitante v s marcas oponentes, mmbién se encuentran
registradas en la misma clase, las siguientes marcas: CINE SUR DISTRIBUCION, clase 41, Registro N® 609124 a
nombre de BIO COMPANY SA; LEMON CINE, clase 4], Registro N® 588602 a nombre de LENA FERNANDEZ
CHILDy; CINE LAS HORTEMSIAS, clase 41, Registro N® 584932 a nombre de MIGUEL ANGEL FLECHA; CINE
AL MEDIODIA, clase 41, Registra N* 567119 a nombre de Hispanoamerica Tov, Del Paraguay 5.4, CINE LAGO
DE SALEMMA, clase 4], Registro N* 505093 a nombre de SALEMMA RETAIL S5.A.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca n]:nnente
pretender utilizar con exchmividad una palabra con la cual va coexiste previamente. s

Quie. siendo asi, la palabra "CINE” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utibzados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarios. tal v como lo expresa claramente el Art 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas gque
textualmente expresa “Cuando fa marca consista en una ebiguela U offo SIgNo COMPUeSHD for N conjumnto
de elementoz, la prodeccion de exclusividad no se extenderd a los clementos conteridos on ella gue fuesen
e S0 COMUN O NECESATIO B B DOIBTITI " et

Que, esta Direccidn considera oportiuno citar la doctnina del Prof. D, Andrés Sanchez Herrero, guien
en su libro *Confusién de Marcas® explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “Ef mern hecho de
utilizar el tinco signo gie compane (ina marca, pard ttilizario en conjunto con ofros elementos, en obra
marca, o necesaruumente implica gue esas mavcas sean confundibfes™, En oese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacion similar. Por lo tanto, li coincidencia en uno de sus
elementos, por si sola, no ef suficiente para generar confusian ni para fundamentar ef rechazo, oo

Que, la marca selicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la dengs
tonos naranja ¥y gris oscurc y con una figura wregular color naranja que evoca un coff
encuentra en ¢ lado derecho del logotipe, todo esto dentro de un fondo Blanco, F‘_

' T Macivsal e Prepesdud Trciosaal (ITRVATTY, Dirrcirmom pees o cindes o narras o Parsgnai, pp H"'ﬂ]-
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! Sinchie: Herrem, Andrés. "Tondisndn de ddevoces” Editorial La Ley. Asuncion 2013 ||l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 209 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 1734999,

SOLICTTADO POR CLPE S A e s s s ma s s p s s e e s :

observa en el sistema informético de la institucion, la ttular CINEMARK USA, INC.. posee registradas
etiquetas una tpografla especial de color negro en un fondo blanco, En conclusion, entre fa marca
oponente ¥ la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
sigrificativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores v en su comyunto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otru en todos los plancs de comparacidn, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno coRSUMIOR, == s s e

Marca Solicitada Marcas Oponente
Heg, N 455553

” CLNEMARK
Cinesvillamorra

ot Reg. N* 381504

CINEMARK

Que, ademids de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante CLPESA. va cuenti con el registro de las marcas "VILLAMORRA SHOPPING Y
ETIQUETA" Clase 41, Registro N*59541]; "VILLAMORRA SHOPPING MIGHT Y ETIQUETA" Clase 41, Registro
N*441757; "SC SUPER CLUB BY VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" Clase 35, Registro N*612910, Por
eridde, el titular de fa solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacidn similar y
58 eNCuenira coexistendo con las marcas oponentes, por lo que b solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteceidn de otra version de una marca que yi le pertenece. -«

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la cosxistencia entri
marcas: “Un factor de gran importancia @ fenee en cucnte on los casos en que se discute la confusion es la
coexistencia antenior de las marcas en pugna. Una coexistencia en of mercado de dos marcas, wna de ellas
registrace v la otra no o ambas de hecho, sin gue se havan suscitado confusiones s fa mr:',rﬂrpm:'b.'l defa
inconfundibifidad, v asi se fo e recomoeidn, ™, s e

Que, en buse a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién General considera que es

I:DE'IFJ'ITIi.I' |i I'E-mlut'ﬂn mumda ||aa||-||-|.|.a|||......|-u-...aln..-..--.._-..--..r,_. .....
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DIDECCIOM HACITHAL B

+ 3 PROPIEDAD GOBIERNO nin. . PARAGUAL
Lmy.m"ml PARAGUAY REKUAI

R,.m-m.q{}_ff 2

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “CIMES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE MN* 1738999,
SOLICITADO BOR C PR E K oo e i s e i

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N" 9209 de fecha 16 de ag-:sm de 2024 dictada p-l:lr I3
Direccidn de Asuntos Marcanios Litigiosos, - --- - - -

Art. 249 DISPONER la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de b marca "CINES
VILLAMORRA SHOPPING Y ET'I'Q . e 4, ElpE'I:hE'ntE M* m‘?ﬂﬂm?
solicitada a nombre de CLPES.A.— -Nee-

Art. 1% NOTIFIQUESE por Cédula.srrrsssrrress

[U5] o l.l-l
fan h:r il Frgindnd e

i risast i Papbl
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 853 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO ¥ ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N*
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.ormrsrmsrresssmsrssmmssmssrams smsamsressses s rmss smms s s sammses

Asunciin, 4 | MAA (7B

VISTO: Los recursod de apelacidn interpuestos por L representante convencional de AJ S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafila Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima
(COPALSA) contra la Resalucidn N* 839 de fecha 27 de octubire de 2023, dictada por [a Direccién de Asuntos
MEaNZErios LINTRIONOR, J5 e chm bt i a1 g ARt B 2 e LA L g

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA) ¢ interpone recurse de apelacion contra la
Resolucidn N* 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por fa Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2021 se presenta la representante convencional de AJ S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacitn contra la Resolucidn N* 85% de fecha 27 de octubre de 2023,
dictada por la Direcciéin de Asuntos Marcarios LIEIOs0s. === rrrmrrmr s e e

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los
FECLIrsos de apelacion METPEETOR, 4 s e s b e s e e

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de A] 5.A Calidad Ante Todo
expresd agravios; dictandose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene paor
pmner'u'radn el escrito de expresion de igrawnﬁ. v e carme fraslado a la cnnlng:uarm |:u:|u' todo el término de
1E:|" B O A ' awmarnas - P —

Que, en fecha 23 de julio de 2024, e representante convencional de AJINGMOTO CO., INC. contestd
|2 expresidn de agravios v esta Direccion General llama autos para resolver en fecha 2% de julio de 2024, -----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelacidn interpuesto
por el representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad AnGnima (COPALSA). -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera: Y. ) Qe realizado ef andlisis sobre [a procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN A] AIINOMOTO Y ETIQUETA', ésta Direccian
constela que se tratan de signos que no fenen parecido grafico y visisal, por ende no pueden causar
confisidn, En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de ofras: con respecto a una de
[#s apanentes "A] VIERCI” v en el ofro caso ;ST ES PARA COMER, HAGALD CON COPALSA! HAGALD BIEN!
(SLOGAN] Que, con relactin a las oposiciones deducida, al realizar una comparacidn de las marcas en
comjunto y analizando fas constancias obranfes en o expediente, se denota que f marca solicitada contiens
elementos fonéticas y visuales distintivos propios, por o lanto cumple con fos requisitos necesaniog pars su
futura concesidn. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con fa simple ob
distinguir de las marcas oponentes [, ] Que, esta direccidn considera que la presente sofiny
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN, A]AﬂHDHﬂTﬂ-‘fE’HQﬂ.rETA'chuanmmmH'
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC smssnssnssassssss s mssss st st s -

no iininge las profubiciones enunciadas en ef Are. 2 de fa Ley de Marcas N® [294/98 v rene fos J'l.'q‘L!.IirJ'I:IE
de novedad, especialidad y onginalidad™ (.. )7 e wemaneae

Cyue, se agravia el apelante AJ S.A Calidad Ante Todo, v entre otros argumentos expresa: “(_ dmbas
marcas estdn relacionadas con productos alimenticios, y su conexidn es auin mds evidente al observar af
logotipo de 3 marca solicitada que presenta en la parte superior “COMER BIEN VIVIR BIEN™, ¢f elemento
“Af* mis destacado en ef centro y por debajo ef elemento AJINOMOTO creando una estruchurs visial gue
recuerda & Af VIERCT, Esta dispogicidn parece ser uma clara influencia o incluso una copia de iz marca de mi
mandante, lo gue resafta las simifitudes entre ambas marcas en @ mercado de alimentos ¥ productos
refacionados con fa Clase OF del Clasificador de Miza [ ] Que. st ven e5 ciento gue nuesiro sistema o5 &f
umiclase hay que considerar que la marca registrada Al Y ENQUETA del GRUPO VIERCI del 5r. Antonio
juan Baustista Vierct Mendoza gora de nororiedad en ef pais (... )7 <o s

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : °(..) Podemos observar, gue tanto grifica, coma
visuglmente, no benen parangon alguno, pues constofuyen dos realidedes diferentes. |-Extensivamente:
observamos que a solcinud presentada consta de SEIS grupos de letras, [a opomente de DOS. 2-
VISLIALMENTE . varfan ampliamente en extensidn. 3- GRAFICAMENTE: No comparien lis supuestas
denominaciones simiares, {2 misma vhicacién en fas marcas. [ ] Que fa marca registradis de (o adversa es
EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, v posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [ En
cambia, las letras sin separacicn alguna “A]" constituyen las dos primeras letras de la denominacion social y
nombre mmrm.'n' n'r fa firma 'AJJH:JMDTQ tal como obra en fa soficitud, la misma es 'Aj.-i}!HﬂMﬂTﬂ' Ir"

rue, corresponde a esta de-]:rendencla administrativa resolver sobre li procedendcia o no del recurso
LnTrr—FHﬂh e e e e e e e T i e ke e 8 ] i e i e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin arificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea v, ¢l 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, mrreqmnd: rnl::ll'uﬂ ) nh-r ano la lehllldad de confusitin entre 12 solicitud de regr.stm ].-
la marca oponente. sesees—wm. e e

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que |a marca
solicitada *COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 01) coincide con dos de las ocho
letras que conforman la marca oponente A, VIERCI (Clase 01). Mo obstante, dichos elementos comunes
se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciacién global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes % i
ficilmente perceptibles para el consumidor, en cusnto a su Iunglmd estrucTura :rfyumr:' -

|

como se observa en el sigulente cotejo; - S e ek e ek i - =

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO (marca solicitada). v A

i

A VIERC] {marca oponente } #
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] A[INOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N*
05513/2018, SOLICTTADO POR AJINOMOTO CO., INC.r=sasramssrssmas s snssssa smsmss st st s o sns s sm s s st

Que, al respecto, las SINRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLAY " sefialan cuanto
sigue: 7.0 La comparacidn visual de las marcas denonupativas se basa en un andlisis del mimero v la
secuencia de las letras o caracteres, b posicidn de fas palahras o de log caracterss coincidentes, ef ndmero
de palabras y fa estructura de fos signos {par ejempio, log efementos denorunativos separados 0 Unidos
mediante guiones) [..] Se entendeni que existe similitud fondtica si el sonido de fa pronunciacidn de los
elementos verbales de los signos comparados fiese el musmo, o fo suffcienfemente cercano par gue no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar ia impresidn fonética general de un
signo denominativo son sus lerras v sifabas v su orden y acentuacion particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una espectal impeortancia al comparar marcas fondbcamente, ya gue una similitud fendiica
estard determinada por las sifabas comunes y su combinacian idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sflabas jguales pero ofrds diferentes o con wn ffmo de
pronuncizcion diferente Flﬂ.l" fe que san fondticamente diferentes: ‘L'Hrm anterior CLENOSAN "Q}gnu
pm[rnwﬁ{FﬂMH{ _]"--— EEmEarTEETTETTEGIEETEAAITEETEEEEE S EEOEE ErmEEsTEET . R —— am

Que, esta Direccidn considera opartuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sénchez Herrero, quien
en su libro "Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “Elmero hecho de
utifizar el dnico Signo que compone una marca, para utilizario en conjunto con otrog elementos, en oira
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibfes™. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacion smilar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusian ni para fundamentar ef rechazo--«---ssseeea

Que, la marca sohcitada cuenta con una etigqueta diferenciadora que contiene la denominacian de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo. dentro de un fondo blanco, Por su parte,
segin  se observa en el sistema informitico de |3 institucidn, la oponente #s marca denominativa. En
conclusidn, entre las marcas comparadas, no existe similited suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales ¥ distintivas una de la otra en todos los p]inm de -tumpamnun ]:rudmnd-n eventualmente
coexistir pacificamente en €l seno consumidon, ——-——---—seeeee e

Marca Solicitada Marca Oponente
Comer Bien,Vivir Bien. denomnativa
@
#1]INOMOTO

ue, ademis de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante AINOMOTO CO,, INC., posee las sigulentes marcas registradas: “AJINOMOTO"

Registro N*SI563%9. “Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA® Clase 31, Registro N603320; "Aj A -
ETIQUETA" Clase 30, Registro N605486; “A] ﬁﬂﬂmﬂ[ﬂ'ﬂm ¥ ETIQUETA" Clase 30, Rgffmt

! Dhreccuen Macmrad di Propiedad Irgloctend ITERA |, Plinccderres mara @l cnamen iy ssancas on Peeaguan, ppe 147 5 3068 Tap
i ol i i i 1. 11 1 N, ‘i
" Risihier Heprridn, Amdrda. Chirfimea de Mareas Eianrial Lo Ley, Asinciia 30173,

Trwsrii S i
MEnmres Nadbonr



DIEECCION MACIDRLL DE

&3 PROPIEDAD GOBIERNO e | PARAGUAL
EE-.;_’I:;“E*J;ECTUAI. PARAGUAY  REKUAI

mwiﬂ 43

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* #59 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N*
0551372018, SOLICITADO POR AJINOMOTO €0, INC s ee et et et ettt e e e

“AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N'S28333;
"AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro K°315638; “AJl-NO-MOTO" Clase 30, Registro N*472824, Por
cansiguiente, €l titular de ka solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién
similar, incluso en la misma clase, los cuales ya coexisten con la marca oponente, por lo gue la solicitud en

curso, sencillamente. pretende |2 proteccidn de otra version de una marca que ya le pertenece. -

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obrs DERECHO DE MARCAS se refiere a la coesistencia entre
marcas; “Un factor de gran importancia @ tener on cuenta en los casos en que se discute f3 confusidn es fo
Coevistencia anferior de las marcas en pugna. Ung coexstencia en ¢ mercado de dos marcas, una de ellas
registrada ¥ la oira no o ambas de hecha, sin qw_f.e .hil;ran suscitado fn-nfusmnes &5 1 me_rur pmem .n‘:t |'.;
incordundibihidad, v asi se o ha reconocido, ™, ravenrrrseasane.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe rnesgo de confusidn ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente I!H:FHJI!EI‘L'I {'EETEEFDHEIE'
confirmar la resaluchin Pecurmda, -

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

Art, o COMNFIRMAR 1o Resclucidn MN* 859 de fecha I? il uu.[ubh;- :E-r 2023 :Il:lad;l pr.rr Ia
Direccion de Asuntos Marcarios LItEiosos, —-- e

Art, 20 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca

At 3R NOTIFIQUESE por Cédula.-r-ermrmrmmmsernnmg?

Wb, Clandis Pime

Durs vog Ermeisl | frrine
[heereie  seonpir de Plep o iy imgmn
:-h_*-b:-' e s A I}

THINEC M DF RARCAS® — fepe Onamsnids 9° B CARA, Afseleds Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N*
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO, INC --rmmressrmsme st

Asuncion, 3 [ H'I'-r'!

VISTO: Los recursos de apelacién interpuestos por [a representante convencional de AJ 5.A Calidad
Ante Todo v la representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima
(COPALSA)Y contra la Emlunlﬁn 'l H.-M:rr]r fecha X7 de actubre de 2023, rlln:tad: pnr!: Dlrn:m‘m :]r Asunitos
harcanos Llllgl'ﬂ.'“:li Ve LA EENSSEEES R LRSS EEEAET AR LR [

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafila
Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA) e interpone recurso de apelacidn contra la
Resolucidn N* 860 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por {3 Direccion de Asuntos Marcarios Litiginsos

thue, en fecha 13 de noviembre de 2021 se presenta la representante canvencional de A S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcaning Litigiosas, - - oo

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providenciazs que concedieron los
FOCLTS 05 'dE .lp-E‘]ilﬂlﬁﬂ IHI'E'!'PLI.H-'I'EI. ...........................................................................................

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de A S.A Calidad Ante Todo
expresd agravios: dictindose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tene por
presentado ¢l escrito de expresion de agravios ¥ se corre traslido a la contraparte por todo ¢l términa de

Que, en fecha 24 de julio de 2024, el representante convencional de AJINOMOTO CO,, INC, contestd
la expresidn de agravios ¥ esta Direccidn General llamd autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024, -

Que. en fecha 07 de marzo de 2025 fue declarado desierto el recurse de apelacidn interpuesto por el
representante convencional de Compai\la Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA].-«--«eeee

CONSIDERANDD:

Que, la Resolucién recurrida considera: 7...) Que. realizado ef analisis sobre fa procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AIINOMOTO Y ETIQUETAS, ésta Direccidn
constits que se fratan de signos gue no tenen parecido grifico v visual por ende no pueden causar
confusidn. En efecto se tratan de marcas completamente difevenciables una de otras; con respecta a imna de
s openentes “Af VIERCI” y én e otro caso (51 ES PARA COMER. HAGALO CON COPALSA! jHAGALC BIEN!
(SLOWGAN] Que. con relacicn a las oposiciones deducrda, al realizar una comparacian de las marcas en
conjunto y analizando laz constarcizs ohrantes en of expadiente, se denota que [z marca solicitada contiene
elementos fondtcos v visuales distintivos propios, par o tanto cumple con fos reguisiios Necesirios farg
futura concesion. A esto debemos agregar gue 1a solicitud de marca con fa simple obse '
distingutr de las marcas oponentes [.] Que. esta direccisn considera que la presente seficihugha,

ing. i.IJIH

Digwriercs Geacia |r HII'I
|:-'|.l|.|| y r': ST
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N*
03514/2018, SOLICITADO POR A[INOMOTO CO., INC - B 408 P b e —

o infringe las prohibiciones enunciadas en ﬁl'.-"-l.rr 2 de fa .L'E_I" d'r Marcas N*® J.';':SH.-"H} redine Jos r:-qmntm
de novedad, especralidad y ongimalidad™ (... )"+ O PP o L S| A—

Que, se agravia ol apelante AJ 5.A Calidad Ante Todo, ¥ entre otros argumentos expresa: “(.. JAmias
rharcas estdn relacionadas con productas afimenticios, v su conexidn s atin mds evidenre al obsarvar ef
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior “COMER BIEN VIVIR BIEN", ol elemento
“Al" mis destacado en el centro ¥ por debajo ef elemento AJINOMOTO creando una esrrictus visual gue
recuerda a Af VIERCL Esta disposicidn parece ser una clara influencia o incluse una copia de la marea de mi
mandante, lo que resalta las smlitudes entre ambas marcas en ef mercado. [ [ Que, s bien es cierto que
rivestro sisterna ef of uniclse hay que considerar que fa marca registrada Af Y ETIQUETA del GRUPO
VIERC! del Sr. Antonio fuan Baustista Vierci Mendoza goza de notonedad en ef pafs [ )7 -

Que, &l solicitante entre ofros argumentos contesta © *(. ) Podemos abservar, gue tanto grifics, como
visudimente. no fenen parangdn alguno, pues construven dos realidades diferentes. -Extensivamente:
ohservamos que fa solicitud presentada consta de SEIS grupos de lemras. fa oponenre de DOS, 2-
VISUALMENTE, varlan ampliamente en extensidn §- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas
denominzciones similares, fa musma ubicacion en lis marcas, [..[ Que la marca registrada de la adversa es
EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, v posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [_] En
cambio, las letras sin separacidn alguna “Af* constiruyen Lis dos primeras letras de la denominacidn social y
nombre comercial de fa firma SAJINGMOTO®, tal como obra en fa soficitud, [a misma es “Af AINOMOTO ¥
ETIQUETA ..} Que en el siguiente pdrralfo argumenta que fa concesion de registro ocasionard la DILUCION
DE MARCA y Ia pérdida de su capacidad distintiva, ;De qué productos con su marcas estd alegando? No
existe mi i sofo producto en ef mercado con las marcas de (s adversa. Es importante recalear r.]ll,l'l" estamaos
tratando con productos No servicios, v en 1a Clase OF de fa Clasificacion de Nig, [, )% -resrerrermsimmramnes

CQue, c-:m'espﬂnde a esta l:lq:len-l:l-mn:u Ed-ITLIEI-I!-EI'lt‘Il'-'a resalver sobre la procedencia o no del recurso
NTETPLesto, -- e e T T S T B B 0 B B 5008 B 000 B 0 8 0 i 5 b o i - e s = 1 e e

Que. en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que armje la visién en conjunto es el
criterio gue debe primar a |a hora de determinar si eviste pogibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, -mrrﬁpunl:lr resolver i cabe o no la posibilidad de confusion entre la 5-|:||IEI'I.1.I-|;|. |:|e~ regm.'[r:,: ¥
|= FNArca ﬂ!:lnne“m B B B e e e e e e e e e e e e e = = e = EEEETEETFEITEEEE R

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 05) coincide con dos de las ocho
letras que conforman la marca oponente “AJ. VIERCI® (Clase 05). Mo obstante, dichos elementos comunes
L& ENCUEntran en construcciones denominativas completamente distintas, Desde el punto de vista fonético,
las  denominaciones comparadas poseen acentuaciones y mnn-mh.;iu l:hr,m't-:nlu- 1T

ficilmente ;lt'rtt'ptlhhz'a para ] consumidor, en cuanto a sy ]ungmﬂ, eStTUCTUrd ¥ SeCuenr
como s observa en el SIgLEne Cotejo: ---— - s s

COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO {marca solicitada), y s
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POR LA CUAL 5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEM. A] A[INOMOTO ¥ ETIQUETA®, Clase 05, EXPEDIENTE N*
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.memstsmsassassmssmsmssmsransasssssnsssasssassantsssansnssnsssasssss

A]. VIERCI (marca oponernte)

Que, al respecto, las THRECTRICES PARA EL EXAMEN DFE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefalan cuanto
sigue: .} La comparacidn visial de fas marcas denominativas se basa en un andlizsis del niimero y fa
secuencia de las lefras o carzcreres, & posicidn de las palabras o de [os caracteres coincidentes, el ndmero
de palabras y la estructura de los signos {por epemplo, los elementos denominativos separados o Unidos
mediante guiones) .| Se entenders que extste simifitud fondtica si ef sonido de {a pronuncizcidn de fos
elementos verbales de los signos comparados fuese of mismo, o fo suficientemente cercano para gue no se
puedan distinguir audibivamente. Los efementos clave pare determinar b impresidn fondtica general de un
signe denominative son sus fetras v sifabas v su orden y acentuacion particidares. Ef examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéhicamente, Va gue una similitud fondtica
esfard determinada por lag sifabas comunes v st combinacidn idéntica o similar. Por ejempli, fos sigientes
sighos denaminativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un mtmo de
pronunciacion diferente pnr fa qur son fonéticamente diferentes: Eignr.l- antertor E‘LF."-'E.H.'I.I‘ .'J'.lgrlu
pu.i!‘t'a"fﬂ.r'.-iLEﬂ.'E&H"f e e et ko i

Que, esta Direccidn considera oportuno citar la doctrina del Prof, Dr, Andrés Sinchez Herrera, quien
en su libro *Confusidn de Marcas® explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mera hecho de
urilfizar ef Unico signo gue compone una marca, para utilizarlo en conjunto con ofros elementos, en ofra
marca, no necesaramente implica gue esas marcas sean confundibles™. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura m una pronunciacion similar, Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por sl sola. no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo,-r--ressree

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferencisdora que contiene la denominacidn de
tres niveles honzontales, con una tipografia especial de color rojo, dentra de un fondo blancao, Por su parte,
segin s observa en el sistema informdtico de a institucion, la oponente es marca derominativa. En
conclusidn, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementas diferenciadores v en su conjunto, son disimiles,
origitles v distintivas una de la otra en todos los phanns de c-:-rrrp-araciﬂn pudaenl:ln eventualmente

coexistir pacificamente en el seno consumidar, soreeaseesene .- srmmamesresssmsnssserrsaree sy
Marca Solicitada Marca Oponente
Comer Bien, Vivir Bien. denominativa
®
AJINOMOTO

Que. ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de
tituelar solicitante AJINOMOTO CO,, INC,, poses las sigulentes marcas n:gml:mdas: "

' Thirerciim Macional ile Progeodul Inoctaomal (EHSAPT Plevrwines peen of cooses & myrras o Seesgan, pp. 147 ¢ 2660 l.'hqﬂﬂ-
rmiuﬂm.unmnhh.umu]ﬁl.‘klh&iuh&duﬂlu: D!
' &incher Herrero, Andnis. SConifiisnda ole Alerces® Edinnad La Ley, Ausneidmn 3013 Fes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COMER BIEM, VIVIR BIEN, A] A[INOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N*
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO €., INC,——+---r=srrremssssmemsrerarmssessssssrermssasnsasssnsasnssssnes L

Regstror N*51563% “Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA® Clase 31, Registro N°a03320; “Aj AJINOMOTO Y
ETIQUETA® Clase 30, Registro N"605636; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551;
"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA® Clase 30, Repgistro M*SZE¥3I;
"AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"515638; *AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N"472824, Por
consiguiente, el ttular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién
similar, los cuales ya coexisten con la marca oponente, por lo que la solicinud en curso, 5.em:1|1:;|.1-m_-|11¢-,
pretende la proteccidn de otra versidn de una marca que va le perlenece, === caomnnan

Sobre el punto, Jorge Otsmends, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Lin factor de gran importancia a fener en cuenta en los casos én gue se discute fa confusidn es iz
coextstencia antenor de las marces en pugna, Una coexistencia en &f mercado de dos marcas, ura de elfas
registradz y la otra no o ambas de hecho, sin :,Iun' ser J'IHJ-#I-I suscitado confusiones es la me;arpn.mba- de L
inconfundilulidad, y asi se Jo ha reconocido, ™ S e sesassmssnaressssasaiins

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidacd de la solictud de registro, esta Direccidn General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y gue no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
stmilitud suficiente entre las marcas en pugn.‘n Conforme a lo anteriarmente expuesto, cormesponde

Ennh.m‘lir I: rei'l:llu.l:'lcln rﬂurnd—: e N T T AR T Il N R e e S e i - —————
POR TANTC,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. I® CONFIRMAR la Resclucidn B® 860 de fecha 37 de actubre de 2023 dictada FIIJ.I' la
Direccidn de Asuntos Marcarios L EIoB0s. <« -

Art 22 DISPONER [a progecucidn de trimites de la solicitud de registro de la marca
“COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] A[INOMOTO ¥ ET1 " Clase 05, Expedients N*
05514/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO COC INC. - - pfToe e T e

A3t NOTIFIQUESE por Ciduli -weressmmsmssmiasisss pmee e fc f

|I.' —_——

] Ao Lddwiie Pamea O il
Hh'... II"" .“':.l"l'l-' ISR T
.- I-I-..- I"I- 1 1

" "DERECHO DE MUARCAY = junge Diemerah. @ B CARA, Absdieis Perro, J06T -



ﬁﬁﬁ?ﬂﬁ N % GOBIERNO s | PARAGUAI
INTELECTUAL L.r PARAGUAY  REKUAI

sesaucenn)_1 4 D

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN. VIVIR BIEN, A]HEIDHDTG‘EE[‘IQLFEIA‘ CLASE 32, EXPEDIENTE N*
05510/2018, SOLICTTADQ POR AJINOMOTO CO,, INC. o -semesmramesmes i S — -

asuncion, 3 | MAH 7076

VISTO: Los recursos de apelacidn interpuestos por la representante convencional de AJ S.A Calidad

Ante Todo y la representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima
(COPALSA) contra la Resolucién N* 611 de I'E'Ehi 30 IJI:' agm‘tﬂ de 2023, dictada pl:l.rii Direccitn de Asuntos
Marcanos Litigiosos, ¥; ----r—rerresemres R kb b b RSN oot I A

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA) e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litglosos, -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de A 5.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 411 de fecha 30 de agnd.m de 2023,
dictada pl:lri..iT.'l-:r-Etc[-lfln de Asuntos Marcarios Litigiosas,—--—-——-rmrmmmrrmmnaa. e s g A e

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las pmﬂl:lencms quE concedieron los recursos
dEaPEliE"ﬁn_ |ntH'Puﬂ'[m e mm .. —— - — e e e TR T AT U E

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AJ 5.A Calidad Ante Todo
expresd agravios; dictindose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene par
presentado el escrito de ur.pmmﬁn de agravios ¥ se corre traslado a la -..::nr:;p;m por todo el término de
||._|:|, e o T R R A L L Py P P e S

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, |a representante convencional de Compafila Paraguaya de
Levaduras Sociedad Andénima (COPALSA) expresd agravios; dictindose en fecha 27 de enero de 2024 la
providencia por la cual se tiene por pre&enra:i-n el escrito de -F-upresu:un de ig:avlus v s¢ carre traslado a la
contrapirte por todo el brmino de ley. -- e

Que. en fecha 16 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencronal rlrjl.]mﬂh{ﬂ]'ﬂ IL'D.. INC.. Esta Direccidn General llamd autos pa.r.l ruu-ll.neren
fecha 16 de abril de 2024, - R eV S L R A R I L

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: ... ) Que, realizado ef andlisis sobre fa procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN A} AJINOMOTO Y ETIQUETA®, ésta Direccidn
constata gque se tratan de signos que no tenen parecido grifico y visual, por ende no pueden causar
confusion, En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes “A] VIERCT® y en el otro caso (5] ES PARA COMER, HAGALD CON COPALSA! (HAGALO BIEN!
(SLOGAN] Glue. con relacidn a las oposiciones deducida, al realizar una comparacion de [2s maress-
confuato ¥ analizando s constancies obrantes én & expediente, se denota que la marca solicitadga
elementos fondticas y visuales distintivas propios, por (o tanto cumple can fos requisitos necefalpio

£
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. H}AHHDHDTGTE'HQUETE'.MH,WEHTE '8
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO €O, INC.-—rsommrrrmeemssmsanmsmssssmmsemesansasmmasssssmssasssnemermess ;

furura concesidn. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple abservacidn se puede
distinguir de las marcas oponentes [ ] Que. esta direccidn considera que la presente solicitud de registro
ma infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de {z Ley de Marcas N* 1294/98 y retne los roquisitos
de novedad, espedialidad y enginalidad™ (..}~ e s

Que, se agravia el apelante A] 5.A Calidad Ante Todo, v entre obros angumentos expresa: = Ambas
marcas eskin relacionadas con productos alimenticios, v su conexidn es atn mds evidente al observar ef
logatipo de [ marca soficitada que presenta en [a parte supenor "“COMER BIEN VIVIR BIEN”, of elementa
A" mds destacado en ef centro ¥ por debiyo ¢ elemento AINOMOTD creando una estruciura visual gue
recuerda a Al VIERCT, Esta disposicidn parece ser una clara influencia o incluse una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta Jas simifftudes entre ambas marcas en of mercado de alfmentos ¢ produsctios
relacionados con la Clase 32 del Clasificador de Niza [ ] Que, s bien es clerto que nuestro sistema es e
uriclase hay gue considerar que 3 marca registrada A/ ¥ ETIQUETA del GRUPO VIERCT del Sr. Antonito
fuan Baustista Vierci Mendoza goza de notorfedad en of pais £} s s

Quie, se agravia el apelante Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA), v entre
otros argumentos expresa: “(. Wada mads alegado de fa verdad gue estas afirmaciones vertidas por [a inferior
pues, si bien la marca pedida estd constifuida por varios elementos, une de ellos es el que actia como
principal ¥ preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que e
la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor v es la gue acapara toda su alencidn, sabre
todo, debido a la posicidn gue ocupa, r primera, [ cusl unida sl adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,
sugtere una idea muy similar [..[ es correcto por tanto, valonzar fa imparfancia o predomine de los
componentes de una marca compleia @ fin de precisar su elemenio “decisie” que e [dgicamente el gue
desemnpefiard mis cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos. [...] En virtud de lo
expuesto, [as marcas en pugna en estos autos indefectiblernente dejarin can e mismo recuerdo v ose
recordardn de manera andloga, siemdo evocativi 18 Una de 138 OORas .., )5 -

Quie, en relacion a la primera expresian de agravios, el solicitante entre ofros argumentos contesta :
*{..) Podemos observar, que tanto grifica, como visualmente, no tienen parangdn alguno, puies constituyen
dos realidades diferentes. I-Extensivamente: observamaos que la solicitud presentida consta de SEIS grupos
de letras, fa oponente de DOS. 2- VISUALMENTE | varfan ampliamente en extension. 3= GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominaciones similares, la mismma ubicactan en las marcas, [L.. [ Que fa marca
registracla de [z adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVAL v posee un significad asociada con wna
PERSONA FISICA [_.| En cambio, las letras sin separacion alguna “A)" constituyen las dos primeras letras de
la denaminactdn social v rambire comercial de .I'.i f}.nm.: n;.r-mmm tal como obra en L solicitud, Ia
misma es “Af AfINOMOTO" ¥V ETIQUETA (. )"~ tassEsssssTERTREIEETEETTEITEETEETE

Que, en relacidm a la segunda expresiin de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
*(...) Podemos ohservar, gue fanto grifica. como visuzimente, no tienen parangon alguno, pues constifuyen
dos realidades diferentes. |- Extensivamente: observamas que (2 solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, vanfan ampliamente en extensian. - GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominacionss simifares, & misma ubvcacidn en fas mancas, .. ] Quie (2 -
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un.-mgmﬁc:daa

ung PERSONA JURIDNCA: COPALSA. [_.| En cambio, ef fema registrado por {3 recurrente, sm'n i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO ¥ ETIQUETA", mnmmmmm-
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.wr==sswressssssnssssomsanssntomsemmsammnrmmmese o rrrmersersenes

patatiras simifares, de nueve gue constituyen 13 consigna registrada, v con ubicaciones muy diferentes a las
.s-mp.l-e-.aa:;:--: pm- mi rﬂpresrnmrrdn. ia cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, A.I.l HJJ'J'\'-E]H.-'I'-I:I'TE Y n'.rq.r,rEm "
[ I ranmawnn = e s s 5 e

Que, corresponde 4 esta deperbdmr:la administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
mlmjui_ﬂlﬂ EETEERTEET TN T E B U B S0 i e o o e e o i e T T B e e e

Que, en primer término, s marcas en cuestin 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 confusitn entre las mismas. En ese
orden de deas, mrrmp:mdp resolver si cabe o no la pﬂstblhdad de confusian -enrre]n g:l-ll:rnud d-r r;-gul:ruy
|2 MArca OPOnENTE. <o et cenmasannas

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fondtico de las marcas en conflicto, se advierie que la marca
salicitada *COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA"® (Clase 32) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente *51 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! jHAGALD CON
COPALSANSLOGANY" (Clase 32). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
confarmian la segunda marca oponente “AJ. VIERCI® (Clase 32). No obstante, dichos elementos comunes se
encuentran én construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonitico,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones v sonondades claramente distintas. En
consecuenaa, una apreciacion global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes v
facilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su I-nngtru.:l_ estructura 1, secuencia de letras, tal
COMO 54 ObSETVE e 2l SIFUIETIDE COLBJOT <t ctrmrr s e s s s s s

COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO (marca solicitada), y

iS1 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! HAGALD CON COPALSA! (SLOGAN) {marca opanente]
AJ. VIERCI {marca oponente)

Quie, al respact, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY  sefialan cuanto
sigue: ¥..) La comparacion vispal de las marcas denominativas se bass en un andlisis del nimero y Ia
secuencia de [as letras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, ef nitmero
de palabras v fa estructura de fos signos {por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guones) [ | Se entenderd gue existe similitud fonética s el somdo de la pronunciacidn de los
elementos verbales de los signos comparados fuese ef mismo, o lo suficientemente cercano para quie no se
puedan distinguir asditivamente. Los elementos clave para determinar {a impresicn fonética general de un
signo denominative son sus letras y silabas v s orden ¢ acentuacion particulares, El examen de las silabas
comines reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya gue una similitud fondtica
estard determinada por fas silahas comunes v su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, fos siguiente
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con
pronunciecidn diferente por o que son fondticamente diferentes: Signo anteror CLES
OO N A LB AN . = e o e et i A e A o

ELTEPRICL W T ERCTIDN O o PURBE TS BT T R et TR T g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N°
05510/2018, SOLICTTADO POR AJINOMOTO CO., INC,-smmrsmerrmmrmmms e s s m s s s s m s s

Que, esta Direccidn considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr, Andris Sincher Herrero, quien
en su libro *Confusion de Marcas™ explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *El mero hecho de
utilizar el dnico sigNo gie compone LUna marca, para utilizarlo en confuato con otros clementos, en afra
marca, no necesarmamente implica que csas marcas sean confundibies™. En ese senbdo, las marcas
examinadas no poseen una lectura nd una prenunclacién similar, Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por sf sola. no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo,—--—--e-neee-

Que, la marca solicitada ¢uenta con una eniqueta diferenciadora que contiene la denominacion de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fonda blaneo, Par su parte,
seglin se observa en el sistema informiitico de la institucidn, las oponentes son marcas denominativas. En
conclusian, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, gue todas contienen elementos diferenciadores ¥ en su congunte, son disimailes,
ariginales y distintivas una de la otra en tn::u:lm lcxs planm -:h:- cnmpa:mun pu&mndu eventualmente

coexistir pacificamente en el seno consumidor. - --s-ssee- T ———————————
Marca Solicitada Marcas Opaonentes
Comer Bien, Vivir Bien. denpominadivis
@
AJINOMOTO

Que, ademis de toda |6 mencionado, en el anilisis de autos no podemaos dejar de manifestar que el
titular solicitante AJINOMOTO CO., INC. posee las siguientes marcas registradas: “AJINOMOTO Y
ETIQUETA® Clase 32, Registro N°44156%; "Aj AJINOMOTO ¥ ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605684; "A]
AJINOMOTO SAZON ¥ ETIQUETA” Clase 30, Reggistra N°523551; "AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN,
(SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N*52831%, “AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registio
N*515638; “AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824. Por consigubente, €l titular de b solicinud de autos
ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién similar, Eulnm'umadn!rr_ndim
relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por fo que la solicited en curso,
sencillamente, |:|rr|.1:|:|l:i-|:' la protecoidn de otra versian de una marca que ya le pertenece, ‘-

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en Jos casos en gue se discute la confusidn o la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia on of morcado de dos marcas, una de eilis
registrada y [a otra no o ambas de hecho, sin r;ru-:*se -"uran suUsCifado mnfusmnes ex i mqrﬂrpmeba de la
incanfimdibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™, <«

taancher Herrern, Andrds. TondUmadn de Sdancas” Edisonael La Ley. Asunciio. 2071
! “DERECHO DE MARCATF — Jorge Tiamendi, ¥ B, CARA, Abslein Perred. 3017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 811 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", ELA.SEH.EH.‘FED'EEHTEH"
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.reassarsrassmsarnassunssnnsasmsssasssssssasssasnsnsansssntasnses

caracteristicas propias, v que no existe riesgo de confusion va gue, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, commesponde
confirmar [ resolueitn Feeurmhda, - e -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. & CONFIRMAR la Hesolucidn N* &bl de fecha 30 de .igmtn de 2023 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LIBBI0Sos. -=r=« s eeramms e s s e .

Art. 72 DISPONER la prosecucion de tramites de la soliciud de registro de la marca
“COMER BIEN, VIVIR BIEM, A] AJINOMOTO Y ETI'QUETA' EI-H-E 3z, [-.:-ipetheme b
05510/2018. salicttada a nombre de AJINOMOTO 1y | . ;

A3 NOTIFIQUESE por Cldiula - escoecsermscscnniaaaas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTON N® 412 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO ¥ ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*
05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.oseee e

Asuncién, 4 | AR 28

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima
(COPALSA) contra la Resolucidn H" 612 de fecha 30 de -Igmtn- de 2023, dictada pnr]a. Direccidn de Asuntos
Marcanos LINgiosos, i - sesmmsmmmnnacas e TR

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta |la representante convencional de
Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA) e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccidn de Asunios Marcarios Litigiosas, -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de AJ S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacian contra |a Resolucian N* 612 de fecha 30 de :gﬂ-sm de 2023,
dictada por la DirecciGn de Asuntos Marcarios Litigiosos.--- asnasasassaaa

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las FTIJ'H'IdE'rH:'.l:ﬂ. quu concedieron los recursos
de apelacidn interpuestos. -- T T Tl F— BN N T

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AJ S.A Calidad Ante Todo
express agravios; dictindose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por
W‘t‘it‘nlidﬂ.ﬂ el escoto de ﬂ:prusbﬁn de agravios y se corre traslado a la anra.parte ;:u::r tosdo el H':rrr:mq: de

ley. o A i S igiainare I

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de Compafifa Paraguaya de
Levaduras Sorciedad Andnima (COPALSA) expresd agravios: dictindose en fecha 01 de diciembre de 2021 1a
providencia por la cual se tiene por ]:lre5entad-::- el escrito de exprea:ﬁn de agr.wmq. y s& corre trastado ala
contraparte por todo el término de ley. - i e e

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el

representante convencional de AJINOMOTO CQ., INC.. Esta Direccidn General llamd autos para resolver en
fecha 16 de ahirnl e 20, e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluckon recurnda considera: %) Que, realizado of andlisis sobre Iz procedencia o no def
regrstro de L marca solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN A] AIINOMOTO ¥V ETIQUETA”, ésta Direcondn
COnstata que se tratan de signos que no tenen parecido grifico y visual, por ende no pueden causar
corfusidn, En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de ofras: con respecto a una de
las oponentes “Aj VIERCI" y en ef ofro caso ;51 ES PARA COMER, HAGALO CON COPALSA! (HAGALO BIEN!
(SLOGAN} Que. con relacion & L oposicionss deducida, al realizar una comparacidn dgT

conjunto ¥ analizando las constancias obrantes en el expediente, se dennta gue la marca solicitads contrgne
‘.'.:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA®, CLASE 30. EXPEDIENTE N*
05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,, INC.cscarmssnasssmmsasassmmsasanssssassnssmamsasssmsrasassassseass e

futura concesidn. A esto debemeos agregar que la solicitud de marca con fa simple abservacidn se pueds
distirguir de las marcas oponentes [ | Que. esta direccidn considera que fa presente solicitud de registro
ma infringe fas prohibiciones enunciadas on of Art. 2 de [a Ley de Marcas N 1294/98 y redne [os requisitos
de novedad, especialidad ¥ oniginalidad™ () — e et s st s

Que, se agravia ¢l apelante A] 5.A Calidad Ante Tode, y entre atros argumentos expresa: *(. IAmbas
marcas estdn relaciomadas con productos alimenticios, ¥ su conexidn es auin mds evidente-al obsenar of
lagotipo de la marca solicitada que presenta en fa parte superior TCOMER BIEN VIVIR BIEN™, ef elemento
A" mds destacado en ef centro v por debajo of elemento ANNOMOTO creando una estructura visual gue
recuenda a Af VIERC Esta disposicidn parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en @ mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 30 del Clasificador de Niza (L] Que. st lven o5 cierto que nuestro sisterma o5 of
urnclase hay que considerar que la marca registtada Af Y E‘?’QL’EIH del GRUPD Fl'rﬁﬂ' -Hir AT
fean Baustista Viere) Mendeoza goga de noforiedad en ef pais L.} eese s

Quie, se agravia el apelante Compafila Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA), v entre
otros argumentos expresa: “(_ WWada mis alejado de fa verdzd gue estas afimaciones vertidas por ia Inferior
pues, si bien la marca pedida estd constituids por varfos elementos, uno de ellos es of que pohla coma
prircipal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es
la primera en ser aprehendids ante los ojos del consumidor ¥ es 3 que acapara toda su atencidn, sobre
todo, debido a fa posicidn que ocupa, fa primera, fa cual unida al advertno BIEN, repetido én dos ocasiones,
suglere 1mna idea muy similar [..] es carrecto por tanto, valorizar fa importancia o predominio de los
componentes de una marca compieia a fin de precisar su elemenito “decisive” que e Idgicamente of gue
desempeiiard mis cabalmente el papel de identificacidn comevcial de los productos. || En virtud de lo
exXpUesto, 135 Marcas en pugna en estos autos indefectibfemente de;amn casi o mismo recuerdo v se
recordardn de manera andloga, sterdo evocativa la una de las otras .17 - ey

Que, en relacidn a la primera expresidn de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta ©
(.} Podemos observar, que tanto grificd, como visualmente, no Henen parangdn Alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. I-Extensivamente: observamos que fa solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE | varfan ampliamente en extensidn, 3~ GRAFICAMENTE:
No comparten [as supuestas denominaciones similares, (a misma wiwcacion en fxs marcas, .| Que b marca
registracly de [a adverss es EMINENTEMENTE DENCMINATIVA, ¥ posee un significado ssociado con ung
PERSOMNA FISICA [_.f En cambio, las letras sin separacidn alguna *Af” constituyen las dos primeras fetras de
Iz denominacidn social y nombre comercral de la firma ,-w.'ut‘?MDTD fal como abra en [a .mfarrrud. la
mismia es *Af AJINOMOTO" ¥ ETIQUETA (.} c-everessrmsnmceses SO ——

Que, en refacion a la segunda expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
*{..) Podemas ohservar, que tanto grifica, como visualmente, no HeRen parangon alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. |- Extensivamente: obsenamos que fa solicitud presentada consta de "IEJ'E gr.u;t.t:l.r
de letras, la oponente de NUEVE. 2- L’I.EMLMENTE. 'rdﬂ-il'l-hmpﬂﬂmﬂﬂh?ﬂ'ﬂ extensidn. ¥- ((RA
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARICS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO ¥ ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
0551272018, SOLICTTADO POR AJINOMOTO OO, INC. = messmsannsssmsssmiessconmasions e ne o seeme e s sms s s seaas

palibras similares, de nueve gue constituyen i3 consigna registrada, ¥ con ubicaciones muy diferentes 2 las
empfﬂdni pur i reju-rﬂsenrmm i cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, .-4,|' A;rmmﬂm ¥ E?QUEFH
[ LI i N . X —

Cue, q:um-.q.pnnde a esta d'l.pt‘nl'.ll. ncia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recursa
th'-rFuustn_ R T b e L L [ I S————

Quie. en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
diesmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultade que arroje L vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posihilidad de confusidn entre las mismas. En ese
orden de ideas, :u-rresp-undt- resalver si cabe o na I.'| pmmhdad de confusion entre la solicitud de regu.tp.n }-

la marca opanente, reeereee s Sk iRt Al ]

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada SCOMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA"® (Clase 300 comparte dos de los nueve
elementos que posee la merca oponente “81 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! (HAGALD COMN
COPALSANSLOGAN]" (Clase 30). De igual manera, la solicitante codncide con dos de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente *AL). VIERCI” {Clase 30). No obstante, dichos elementos comunes se
encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones v sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciaciin global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
facilmente perceptibles para el mmmmdnr en cuanta a su |I:IrL;E|'Il1.Id estructura y secuencia de letras, tal
camo se observa en el siguiente cobejo: - B b e e o e s s s

COMER BIEN, VIVIR BIEM. A] AJINOMOTO (marca solicitada), ¥

i1 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! jHAGALD CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A, VIERCI {marca oponents)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY  sefialan cuanto
sigue: Y..) La comparacidn visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nibmero v fa
secuencia de Lis Jetras o caracteres, 13 posicion de bis palabras o de los caracteres coincidentes, el nidmero
de palabras v fa estructura de fos signos (por ejempio, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guanes) [..J Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacidn de los
elementos verbales de los signes comparados fuese el misma, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguur audiiamente. Los elementos clave para determinar la impresidn fondics general de un
signo denominativo son sus letras v silabas y su orden v acentoacidn particulares. Bl pxsmen de las silahas
COMUMes revishe una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya gue una similited fonética
estard determinada por fas sifabas comunes v su combinacidn idéntica o simifar. Por ejemplo, fos sigientes
signos  denaminativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con g
pronunciacidn diferente p-u:ur lo gue son fondticamente diferentes .Eu_g'ﬂr.:l anterior CLERE.
POStEror ALEOSAN [, J7 r-rsrsrrem sttt e e s e e

! Direcgain Naoara] de Progiedad Tmebaaisl (TN APHL Dveecvices pare of orises il ddicas @4 Pasimer, g 08T v 366
filus wers g oy jry el s b oosuddestal awdieiiil g s iTeIn ey Y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTDS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] A[INOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*
05512/2018, SOLICTTADO POR AJINOMOTD 0., INC, - emmesems s et e tsmcm s

Que, esta Direccidn considera oportuna citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien
en su libro *Confusion de Marcas™ explica reéspecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utifizar el tnico signo gue compone una marca, para utilizano ¢n confuald con offos elementos, en ofra
marca, no necesanamente implica que esas marcas sean confundibles®. En ese sentido. las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacién similar, Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por sl sola. no es suficiente para generar confusién ni para fundamentar el rechazo, -« eaveeeee

Jue, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene |a denominacion de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,
segln se observa en el sistena informatico de la institucién, las oponentes sen marcas denominativas, En
conclusidn, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficlente nl mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales ¥ distintivas una de la otra en todos los p-]a.nns de l:-:lrnpant:uf:n pudiendo eventualmente

coexistir pacificamente en el sEn0 CONSUMIBLAE, -+ -—r-msmrmmrrses et sase aa sssss s s
Marca Solicitada Marcas Oponentes
Comer Bien, Vivir Bien. denominativas
[ ]
AJINOMOTO

Que, ademis de woda lo mencionado, en el anélisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular salicitante AJINOMOTO CO. INC. posee las siguientes marcas regritradas: “A] AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 30, Registro N*605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA” Clase 30, Registro N"5235351,
"AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Regstro N*528333;
“AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; “AJ-NO-MOTO" Clase 30, Registro N*472824. Por
consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién
similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la ﬁ:ll-a:lrun:len::uﬁ.u
sencillamente, Fn:tgndl_- la proteccion de otra versidn de una marca Que va le pertenece,

Sobre el punto, Jorge Otamendi. en su obira DERECHD DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran impartancia a tener en cuenta en los casos en que se discute & confisidn es fa
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en ¢f mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin qm- i‘t’-.l"l'.lt'.i'ﬂ sscitado confusiones o5 12 mq.',lﬁr p.m:'ba de 1d
incanfundibilidad, y asf se io ha reconocido, ®, —-s-ss-ss-

! Sinchez Herrero, Andnis. Canfussin de Slarrae® Editonial La Ley, Asanciis 1009
Ve BERECTHIC DE MAREAS® « Jarge Crammendl ¥ Ed_ CABS. Abebpda Perror. BT -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA, LA RESOLUCION N® 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N°
05512/2018, SOLICTTADO POR AJINOMOTO O, INC, -rerrsemesssmessmssrssmmsasansssmssasasss ssassansssssssssssassses

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Canforme a lo antenormente expuesto, mrn:r,pundr

I:I_'I'J':Iﬁml,.ﬂl' Li-'l ]'I;'!ﬁl;,ll“l:'li‘]n r[‘l;_umd_i errrs R 0 00 O 0 00l B 008 i i B 5 e 8 . i i s e v i i m
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. |# CONFIRMAR |3 Resolucidn W° 612 de fecha 530 de agur.tu de 2023 dictada |:|-|:|nr la

Direccitn de Asunbos Marcarios Litigingos, ---—-----— =it

Art. 28 DISPONER [a prosecucién de tramites de la soliciiud de registro de la marca
*COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO ¥ ;
0551212018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.---=s-dyessaseanaans

AL NOTIFIQUESE por Clduli o rremrsemrreusemnszes 20

Inrigaura Geners
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO

DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDMEMTE N*
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO, INC.—---mmssmrrmmmrrrrsrmns s mnmsns s s st b s s s st et an e

Asuncion, 4 1 HAR 2006

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima
(COPALSA) contra la Resolucion N* 610 de fecha 30 de agm‘r-u de 2021, dictada por la Direccitn de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; -——--r-=srrrerreees GRS TR R

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de A S.A Calidad
Ante Todo & interpone recurso de apelacién contra la Resolucidn N° 810 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por ka Direceion de Asuntos Marcanos LIBIos0s. ««s et e e s

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta o representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) « interpone recurso de apelacidn contra la
Resaluciin N* 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dicrada por la Direceion de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Gue, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las pmwdenmis qu-e- concedieron los recursos
dio EF‘E‘!E‘:]&H]I’.II:E'PUE‘E[CIE e B et e g PEETETEELEESdEELEASEEaLadnaas

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, ¢l representante convencional de A S.A Calidad Ante Todo
expresd agravios; dictandose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por
presentado ¢l escrito de t':i;pn:ﬂ{ln de agravios v se corre traslado a la :u-m:rap.irte |.'|-nr m:l-n el término de
]E!r' ke e e e e LR e T ] a i ——

Que, én fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de Compafiia Paraguaya de
Levaduras Sociedad Andnima (COPALSA) expresd agravios; dictdndose en fecha 01 de diciembre de 2023 1a
providencia por la cual se tiene por pmsenl:h:ln el escrito de expre:‘..lﬁn de agrawm. v e corre traslado a la
contrapdarte por todo el términa de ley, - T g e ) S e B e . LR I

Que, en fecha 14 de febrero de 2004, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de A]H'ICIIMDTC!' Eﬂ.. INC.. Esta Direccidn General llamd autos pan resalver en
fecha 16 de abril de 2024, oo e e smnmmsssssssnas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera: ) Que, realizado ef andlisis sobre Is procedencia o no del
registro de [a marca solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Direccidn
constafa que se tratan de Signos que no tienen parecido grifice v visual, por ende ne pueden causar
confisidn. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; can respecto a una de
las opanentes “Al FIERCI y en ef ofro caso S ES PARA COMER, HAGALO CON LM.E:HJ-[MJ’.U HIEN!
(SLOGAN} Que, con relacidn & las oposiciones deducida, al realizar una comparacion de gsmangas en
comjunto y analizando las constancias obrantes en ef expediente, se denoln que la marca $o
elementos fonéticas v wisuales distintivos propios, por jo tanto cumple con jos reg SitasRTmGENNS paga su
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DEMHAKATMEMMBEH.HHMHGW?WA‘,MEH.MH'
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO 0O, INC.--crtamssrmmmmssmrrmrmmmrmerssssm s anmsams e e e e s e -

firtura concesidn. A esto debemos agregar gue la solicitud de marca con fa simple observacidn se puede
distinguir de las marcas oponentes [ | Que. esta direccidn considera que la presente selicitud de registra
no infringe las prohibiciones enunciadas en of Art. 2 de la L. -E';' e M-in"t'-'i‘i A F-!'i'-ﬂ'-l'!i"!'} ?'Eﬂnt*fnsr{'qumm.!
de novedad, espectalidad v originalidad= (... )7 cmemnes i

(ue, se agravia el apelante AJ S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: *(.. JAmbas
marcas estin relacionadas con productos alimenticios, ¥ 51U conexidn es ain mis evidente al abservar el
logotipo de [ marca soliciteda que presenta en la parte superar “COMER BIEN VIVIR BIEN®, ef elemento
*Al” mds destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual gue
recuerda a Af VIERCT Esta dispasicion parece ser una clara influencia o incluso uni copua de [a marca de m
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en o mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 29 del Clasificador de Niza [, Que. 51 bien es cierto que nuestro sisterna es ef
uniclase hay que considerar que 1 marca registrada Af FETT:;I'LETH del GRUPO VIERC! -n'n' Sr. Antonio
fuan Baustista Vierci Mendoza goza de notorfedad en ef pads {..)° - e et nas

Que, se agravia el apelante Compafila Paraguaya de Levaduras Sockedad Andnima (COPALSA), v entre
otros argumentos expresa: *(. WVada mus alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por fa nfernor
pies, st bien la marca pedida estd constituids por varios elementos, uno de ellas es el que acriia coma
principal y preponderante. cormespondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es
la primera en ser aprehendida ante los ofos del consumidor v es la que acapara toda su atercion, sobre
todo, debido a fa posicidn que ocupa, & primera, fa cual unnda al adverbuo BIEN, repetido en dos ocasiones,
sugiere una idea muy similar [..] es cormecto por tanto, valonzar la importancia o predominto de los
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “desicivo”™ que es Idgicamente ef que
desempefiard mis cabalmente el papel de identificacidn comercial de los productos. [..J En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejﬂr-'lﬂ casi & mismo recuerdo p se
recoydardn de manera andloga, siendo evocativa la una de fas otras ..} wwn e -

Que, en refacidn a la primera expresitn de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
*(...) Podemos observar, que fanto grafica, como visualmenie, mo Benen parangon alguno, pues consifuyen
dos realidades diferentes, [-Extensivamente: observamos gue [a sohcitud presentada consta de SEIS grupos
dw lotras, la oponente de DOS. 2- VISLUALMENTE . varfan ampiamente on extensicn. 3- GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominaciones similares, L misma ubicacicn en las marcas. [ | Que [a marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, ¥ posee un sighificado asoctado con una
PERSONA FISICA [...] En cambia, las letras sin separacidn alguna “Al" constituyen las dos primeras letras de
la denominacidn social v nombre comercial de fa firma ‘AJ!WMGFE' tal cofmo obra e la :-nﬁrrruﬂ' la
misma es "A} AIINOMOTO" ¥ ETIQUETA () %-wrrrrmsmmesmsmeeeres P— - s

Que, en relacidn a la segunda expresién de agravios, el sohcitante entre otros argumentos contesta ;
*{..) Podemas abservar, due tartto grifica, commo visualmente, no Henen parangon algurno, pues constifuyen
dos realidades diferentes. |- Extensivamente: observamaos gue fa soficitud presentada consta de SEL grupos
de fetras. la oponente de NUEVE 2- VISUALMENTE. varfan ampilimente eén extensidn, 3- GRARICAMENIE
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [ | Qe la marca
registrada de fa an’vwsa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o r.!.i'-’.!'gan ¥ prasee U .trg:'nﬁt’-’ld rx‘-lim'ﬂ g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCKON N* 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “*COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA®, CLASE 29, EXPEDIENTE N*
D5509/2018, SOLICTTADO POR AJINOMOTO 00, INC.-rrmmrrerereresmsss s s st s mmss s st st m s e -

palabras sirmilares, de nueve que consiituven la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
E'mPJ'E'J-EIr-!H Pﬂn" md F‘E'}'J'II‘E-‘-"EJ"I'I-'J'I:'JI‘}-IT Iil' ﬂq‘ii-r 8 TCOMER BIEN. VIVIR BIEN, A A,TIHﬂMﬂTﬂ Y ETI'-[;IL-'ETﬂ g
| s S L —

Que. mrrespnnde a esta d-l;-pﬂ‘ldtrn.-l:ﬁ admirustrativa resolver sobre la p.l'ﬂl:'E'dE]'JEI.i o no del recurso
mt|_1|_-'|:|u|_15[|;| [LETTET AmGeEmdb ek ———— e e e e SR SRR ST EATEET EES S8

Que, en primer térming, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artficiales
desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea y, el resultado que arroje [a visidn en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posihilidad de confusidn entre las mismas. En ese
orden de ideas, -::-:m'e5pun|:|u- resalver si cabe o nao la pnsabllld:d de confusidn entre [a solicitud de mg:.tm ].-

la marca oponente, - =S Ul Mol g T T

Que. realizande el cotejo onogrifico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] A[INOMOTO Y ETIQUETA® (Clase 29) comparte dos de log nueve
elementos gque posee [ marca oponente %51 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! jHAGALO CON
COPALSAI(SLOGAN)" (Clase 29). De igual manera, la solicitante coincide con des de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente *A. VIERCI® (Clase 29). Mo obstante, dichos elementos comunes se
encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
COnSeCUencid, una apreciacion global de las marcas en pugna revels diferencias evidentes, relevantes v
facilmente perceptibles pard ¢l consumidor, en cuanto a su longitud, estructura ¥ secuencia de letras, tal
como se observa en el SiEUIENEE Coteji; -t e e s .

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO {marca solicitada), y

{51 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! {HAGALO COMN COPALSA! (SLOGAN) {marca oponente)
A|. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, lus “INRECTRICES PARA El. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: ..} La comparacidn visual de [as marcas denominativas se basa en un andlisis del nimers v la
secuencia de las fetras o caracleres, [a posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, ef nimero
de patabras ¥ & estructura de log sighos {por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) .../ Se entenderd que existe similitud fonética 51 &l sonido de fa pronunciacidn de fos
elementos verbales de fos signos comparados fuese of mismo, o lo suficlentemente cercano para que no se
puedan distinguir anditivamente. Los elementos clave para determinar la impresicn fonética general de un
sgno denominaiive son sus letras v silabas v su orden v acentuscidn particuleres, El examen de fas silabas
comuines revisle wna especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya guae wna nmr.!.lt‘r.id.l'i:rnéuﬁ

estand determinads por [as silabas comunes y su combinacidn idéntica o simifar, For spemplo, lessErdgntes
signos denominativos contienen algunas silabas fguales pero otras diferentes o y de
proauncacidn  diferente pc:-r lo q-ue son fondicarmente diferentes; .".ifl:gm.l anterior BUEYOS g
posterior ALEOSAN(...)" - e P e A B P e e K h A i A o _ _____

D-'-m:n:ﬂ Wagiial g Propendsd Belecnial D% AT Dearcirds gaa fl enien i s oo Panagisdr, pi 'I-l?l.-lﬂ'j
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N® 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
msmmmmmmwmnmm 1”'[;'_.. .................................................... -

Que, esta Direccidn considera oportuno citar la doctring del Prof. Dr. Andrés Sdnchez Herrero, quien
en su libro “Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero fecho de
utifizar el Unico signo que compone una marca. para uiilizario en comunto con ofros clementos, en olra
marca, no necesanamente mmplica que esas marcas sean confundibles™, En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciaciin similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por sl sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo,--——-----— -

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacidn de
tres niveles honzontales, con una tipografia especial de color rojo. dentro de un fondo blanco. Por s parte,
segin se observa en el sistemna informético de la instibucian, las oponentes san marcas denominativas. En
conclusitn, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerabie o
stgnificativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores ¥ en su conjunio, son disimiles,

originales y distintivas una de la otra en todos los ]:r]inus de cclmpa.ral:lm'l pudlcndn eventualmente

Ccoexistir 'FIETEEH.‘I’!‘LI‘."I‘I.I.E‘EH ¢l seno consumidar, -——sreee e b NS e R
Marca Solicitada Marcas Oponentes
Comer Bien, Vivir Bien. denominativas
®
AJINOMOTO

Que, ademas de toda lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titukar solicitante AJINOMOTO CO, INC, posee las siguientes marcas registradas: "Aj A[INOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 29, Reglstro N*567010; “AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) ¥ ETIQUETA®
Clase 29, Reglstro N*S24987; “AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 1%, Registro N°515643; “AJl-NO-MOTO" Clase
19, Registro N'4TZ81%. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros
opanentes, por lo gque la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccitn de otra versidn de una
FLair . L v s I,.._.j o3 1] e R e L A P A L S P P PR R P

Sobre ¢l punta, jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un f@ctor de gran importancia 8 terer én cuenta en los casos en que se discute a confusidn es (a
coextstencia anteror de fas marcas en pugna. Una coexistencia en of mercado de dos marcas, una de eflas
registrada v la otra no o ambas de hecho, sin -r,r-LI:. se havan suseiltado mnrusﬂﬂrars e fa mqrﬂrpmﬂba de i3
inconfindibifidad, v a5l se lo ha reconocido, ¥, «eee e

Quie, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el @
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn General considera que es un
caracteristicas propias, ¥ queé no existe riesgo de confision va que. analizadas 11 comjurhin

* Sanches Merrero, Anidris, Comfunda de AMaice” Bhtinal La Ley. Asinddn, 2000
' “DERECHED DE MARCAS® = |orge Chamemdl. 7 B4 CABA. Abwsledo Peeres, BILT

N Y S -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] A[INOMOTO Y ETIQUETA®, CLASE 29, EXPEDIENTE N*
05509/2018, SOLICTTADO POR AJINCMOTO T, TN sosssesmtasmninsssnasssssssnminsssasiasass ansssssasssssnssanssnsass

sumibitud  suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo antenormente expuesta, corréesponds
coantirmar Ia rmtuct.ﬂ.n [mmda. S U — S ———

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N® a10 de fecha 30 de agm-‘tu de 2023 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, - -

Art. 28 DISPONER la prosecuckin de trimites de la soliciod de registro de la marca
*COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 2%, Expediente N°

At 3 NOTIFIQUESE por Cédulit.---ressserransmmmsars snnres

n,‘l.ll ol |:.i.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
mmMmmmmmmwmmumnmmm
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED. P — — - e g I —— -

Asumncidn, 31 BAR AR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por ef representante convencional de DARUMA SAM S.A
cantra la Hesn-lurl:lfm N* 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
L|hmm5\_ P 0 I 0 S b 8 8 s i e o Sl et e i g s s s g e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 s presenta el representante convencionzl de DARUMA SAM
5.A e mterpone recurso de apelacion contra [a Resolucian N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada
por la Dirconiom de Asuntos Marcarios LIt giosms. « s s e e e

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedit e recurso de ip-:-]al_-mn
|ntffFH.'|E!lm BEEE RS EE R RS RSB R R S B BB RS E RS RS S R R e e i 2 e i ot e i e e e e

Que, en fecha 30 de enero de 2025, e representante convencianal de DARUMA SAM S.A exprost
agravins: dictandose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresitn de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, --reesemren.

Que. en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada |a expresion de agravios. Esta Direccion Hamd
autos para resclver en fecha 26 de agosto die 2025, oo mrmmir e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %..) Que, si hien puede notarse quee las marcas comparter of
térming gendrico BET, tamlién es cierto que fa mismas en su conjunto son totalmente diferentes. detndo a
que el andlisis debe realizarse en sy conjunta ¥ po por separado. Que, fa palabira BET stgrifica “apuesta”
siendo la misma una palabra genérica ¥ coma tal no puede pedirse ef uso exclusive de la misma. Al ser
obwervable por su semefanzs, la misima radica en of signo genérco, of cual no prede ser monapolizable .|
gramaticalmente al primer golpe de vist ao exiten entre fs mismas stmilitud denominativa, en los planos
visual, ortogrifico, concephual v por sobre todo fondtico: las marcas eskin e:.'pm adas de dr.l'rrenrw
raneras, ia comunacion de letras es pronanciada de manera distinta £ ) s s

Qui. se agravia ef apelante. y entre oftos argumentos expresa: * (L) Mi mandante es tialar de fa marca
"BETGIANKS, con Jos registios Neos 06454, d16455, 416457 v 416457 en las clases 35, 38 41 y 43,
respectivamente ¥ de fa marca "APOSTALA BY BETGIANK™ CON Registros Nros, 440522, 450434, 44052],
Ad(1523, JITRIT. 4ITHE, AITEVS, A52142, v 4316001 en las clases 9, 16, 28 35 36, 38 41, 42 v 45, .. ] Crie no solo se
ha deducida oposicidn en bise 4 UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 4, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACTONAL. en la musma clase 41, y para Jos mismos productos [..[ Que, es
importante destacar, ¥ que ne es obra de {2 casealidad, que of adverse Tegal haya presentado también
soficitudes en las mismas clases. asi como para los mismos productos gue ha registrado yva mi representadi,
conforme s¢ puede constatar [L.] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MA
INTEGRAMENTE EN SUS DEMOMINACNONES EL WNOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL,
“BET™ TOMA MAYOR RELEVANCTIA QUE LAS DENCRINACIONES QUE LAS SOSTT
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 820 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA SCOOLBET", CLASE 41, EXPEDMEMTE N® &331872021, SCLICITADO POR SUREWIM
B NN et i sk i bl b -

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "COOLBET™ Vs "BETGIANK™ ETIQUETA,
Y "APCOSTA LA BY BETGIANK, son Infifmas, Jo8 camiyos argiidos en le denoimifacion cuestionada mo sof
diferenciadores, ni suficientes pim ser considerada una “DENOMINACION NUEVA® o "NOVEDOSA®, }
miricho menas ESPECIAL® (.. .- e e s s e s s e e s ruees

Cue, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: *(...) La Resolucian recurmda valord
porreclamente gue b particula “BET™ constitiiye un fermino de uso comin, vincidado directamente a fas
arividades del sector: 81 bien fa oponente cuenta con derechos adguiridos sobre "BETGIANK™, allo no e
utorga un derecho absoluto nf exclusivo sobre fa particufa “BET, la cual carece de distinbividad propia v ¢s
empesda de manera generalizada || Con relacion al punto antenar, la covsistencia de maltiples registros
gue incorporan el términe “BET™ constifuye una prueba objetiva e irefutable de que dicha partfcula es de
s comiln en & sector v carece de fuerza distintiva recesania para conferr exclusividad absoluta a un
thico tindar. Esta oncunstancis es priciics v verificable. £n of regisiro naclonal extsten marcas vigentes
como “RUSHBET,"RIOBET™, °"PYBET", "BET24HS", entre oiras, todas ellss concedidas en clases
directamente relacionacas con actividades de a,rtuw.-u ¥ SEFVICION CONEXos fpmmpaﬂ'mmre en fas clases
B L C———— ey i

Cue, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
.ntEmu!-j‘tD_ EAE SRR EEE LN EE A B R 0 B e e e e i e e e e o e e i e e o -

Quee, en primer témmino, [as marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, el resultado que armoje la vision en conjunto es el
eriténo que debe primar a la hora de determinar g existe posibilidad de contusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusidn entre la solicitud de ﬂ:gﬂtm v
las e T T T R eris e et ot e e T T

Que, realizando el cotepo ontografico y fonétco entre la soficitud de registro *COOLBET™ {Clase 41) y
las oponentes “BETGLANK® (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTALLA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28,35, 36, 38,
41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los sipnos en conflicto se limita exclusivamente ol
elemento “BET, el cual constituye el dnico componente comin dentro de sus respectivas estructuras
denominativas. Desde ¢l punto de vista fonénco. las denominaciones presentan acentuaciones v
sonondades ceramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes,
relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su longimud, estructura vy composicion grafica, tal como se
ChSErva en Bl S T GO = e r e e 4 Lt h 4 bt et e e e e e

COOLBET {marca sclicitadal, y

BETGIANK (marca oponente)
APOSTALA BY BETGIANK (marca oponente)
Que, il respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY™

sigue: ..} La comparacidn visual de las marcas denoounativas se basa en wn analis
secuencia de las letras o caracteres, [a posicion de las palabras o de los camact
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD
DE LA MARCA °“COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
11 g T S P et W et

de palabras y la estruchira de los signos (por ejemplo, los elementas denominatives separados o wnidos
mediarite guiones) [...| Se entenderd que existe similitud fondtica si el sonido de la pronunciacidn de los
elementos verbales de los signos comparades foese el mismo. o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresidn fonética general de un
signo denomirativo son sus letras y silabas ¥ su orden v acenruacidn particilares. £ examen de las silabas
COmunes revisie una especial importanoa al comparar marcas fonéticamente, ya gque una similitud fondtica
estard determinada por las sflabas comunes ¥ sw combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signes denominativos contienen algunas silabas iguales pero ofres diferentes o con un ftmo de
pronunciacian diferente por fo giue son fondhcamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN Sigro
B Tl T L L —— SEE T Ay MRS A 3V

Que. las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacién
semefante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por s sola, no es suficiente
parg generar confusian, En ese senfido, esta Direccién considera oportuno traer a colacidn los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico signe que compone una
marca, para utilizario e comjunio con ofros elementos, en ofra marce, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hiecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis ain teniendo en cuenta los demids elementos analizados en
[2 presente res oot « e e

Que. otro criteno a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
*COOLBET Y ETIQUETA® {solicitada), *BETGIANK™ (oponente) v *APOSTALLA BY BETGIANK® (oponente),
coinciden en el vocablo *BET, segin by bisqueda realizada, en el sistema informitico de la Institucién
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 41, Registro N®
504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT 5.4, BET24HS, clase 41, Registro N® 462840 a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR SA; PYBET, clise 41, Repistro N° S04074 a nombre de NB
ENTERTAINMENT 5.A.; HOTBET, clase 41, Registro N* 599953 a nombre de VIMERICA 5.A.; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
aponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente, s

Que, siendo as, el vocablo “BET” deviene irrelevante para e cotejo marcario y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intenitar monopalizarlas, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando l2 marca consist en Una efigueta U offe Signo compuesto por un conjunio
de elementos, fa proteceidn de exclusnidad ne se extenderd a los elementas contenidos en alla q.ue fisesen
de use comiln o necesario an el CommerEia "t — - e R

Que, entre las marcas oponentes v la marca solicitada no existe simifitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores ¥ en su
camjunfo, son disimiles, onginales ¥ distintivas una de |a ots on todos los planos de-comparacion,
pudiendo eventualmente coeastir pacificamente en el seno consumidor, por ende, e

! Mhirerem Masorad de Propisds] Irdclociesd i DIENAPT, (e e e @ eiamee de i oF Porgma, g 147 ¥ 2k

Im'l Eil_ll Ih"dl ==l El in E“I wl |t|!"ﬁl| |||.|||:||| o | ] |I|u|n ik _.'_,'_'-':-.'._.tl_l. - . r 0 I I
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POR LA CUAL S5E CONFIRMA LA RESOLUCION N* 850 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDHENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET, CLASE 41, EXPEDIENTE N* 63318/2021, SOLICITADD POR SUREWIN

qurE i e e - e e e e - I N O O O B T I S N I Sl i S A e i e s 1
.

administrativa cancide con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM 5.A, contra SUREWIN LIMITED, —----senssesesmmeamsesnnsiaas

Que, ademis de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manitestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET" Clase 9, Registro N*504504. Por ende. el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar que se
encuentra coexistiendo con la marca antecedente, por lo que la solivitud en cumo, itrbhflilml.-hte Frﬂfnde
la proteccion de otra version de una marca que ya be pertenece. oot s

Sobre el punto, Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se¢ refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a fener en cuenta en los casos en gue se discute /3 confusion es la
coexisfencid antenor de las marcas en pugnae. Una coexstencia en ef mercado de dos marcas, una de eilas
registrada ) (a otra no o ambas de fecho, sin que se .'mr.irr susciado :Th'iﬁmurh"? es J'ﬂ mE,IrH‘;HHEJ'JE de la
inconfirndibulidad, y asi 52 ko ha reconocio, ™, <« cssss s e srsses e

ue, en base 4 las consideraciones de hiecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro. esta Direcoidn General considera que es un signo con
Ccaracteristicas propias, y que no existe nesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
simibitud suficlente entre las marcas en pugna, Conforme a lo anteriommente expuesto, corresponde
confirmar 1a resobucion recurtida, seeeres srrrmrerrrr e —————————————— e e e

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucidn N* 890 de fecha |3 de agosto de 2024 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LIBEIOS0s. —= s e e

Art. ¥ DISPONER la prosecucion de trdmites de la iullnh:d de registro de |3 marca
"COOLBET™, Clase 41, E:tpe:lu ke " E‘i}l!ﬂﬂil [¥L & nombre de EUREWIH!

Art. 3¢ NOTIFIGUESE por Cédula--—rererssrmms: g -
-

" *DERECHD DF MARCAS" = Jurge Crameiill. ¥ Eil OB Al P, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN

Asumcion, ] | MAR 178

VISTC: El recursa de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM 5.4
contra la Resalucidn N* 968 de fecha 28 de ag-:stn de 2024, dictada |:H::r [a Direccidn de Asiinbas Marcaros
Litigiosos, ¥, - e e e s e e .

RESULTA:

e, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. ¢ interpone recurso de apelacdn contra la Resolucion N® %68 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada
por [a Direcchin de Asuntos Marcarios LIEIE0s, — - s ins s

Que, en fecha 19 de dicembre de 2024 fue dictada b providencia que concedid el recurso de
L e e R

Que, en fecha 30 de enero de 2023, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresd
agraviod: dictindose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escritn de expresitn de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, -------eeeeeee

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada |a expresian de agravios. Esta Direccion llama
avtos P.im rEEu'hlLlr i FEL_hi Y d.EiRUEtﬁ dn- 2025, srrrnarrmmmnrmrrrrrrrs e rrsararrm s s e mr s n e Em e n

COMNSIDERAMDO!

e, la Resolucidn recurrida considera: 1) Que, a1 bien posede notarse gue las marcas comparten ef
rérmino gemérico BET, también es cierto gue [a mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a
que of andlisis debe reglizarse en su conjunta ¥y no por separado, Que, @ palabrd BET significa “apuesta”
stendo ly migma una palalbea gendrica v coma tal no puede pedirse ef uso exclusivo de la misma. Al ser
ahservable par su semejanea. 12 misma radica en el signo gendnco, & cual no puede ser monopalizable . |
gramaticalmente al primer golpe de vista no extsten entre s mismas similitod denominaiiva, en fos platos
visual, ortogrifico, conceprual v por sobre fodo fondtico: las marcas estin E-.!rpn:'sadi.-: e diferontes
maneras, [y combinacion de fetras es pronunciada de manera distinga (.07 remmr rermamms

(Jue, se agravia o apelante, y entre atros argumentos expresa: *(_ ) M mandante es titular de la marca
‘BETGIANK™, con los regisiros Nros. 416454, 416455, 416455 v 416457 en las clases 35, I8, 41 y 43,
respectivamente v de [a marca “APOSTALA BY BETGIANK® CON Regrstros Nros. 440822, 450434, 440352),
JA0523, AITEET, AITROK, 4ITEVS, 452142, v 451600} en las clases 9, [6, 28 35, 36, 38 41, 42 y 45 [ | QGue no solo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en [z clase 42, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL en la cfase 42 y para los mismos servicios [ Que. rs
importante destacar, ¥ que no es obra de la casualidad, gue of adverso legal haya jilﬂi'ﬁm-lﬂ'u tamibién
soliciiudes en las mesmas clases, 25 comao para los mismos pmdm'rm gure ha registrado ya s Feproe tida'.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA La RESOLUCION N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITEL), saverassassasssns snssnnssmsnmmsnas 1 DU AL M S L A A ST o L LA R o

QUE DEJQ PASAR EL JUZGADOR.  [.] Entre b denomimiciones "COOLBET" Vs, "BETGIANKS, ¥
APOSTALA BY BETGIANK®, son infimas, los cambios argiidos en fa denaminacion cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes ;m-a ser considerada una “DENOMINACION NUEVA® o “NOVEDOSA® v
muchomenos "ESPECIAL® {..)"- St sl il i

Que, contesta el solicitante, ¥ entre ofros argumentos manifiesta; *(...) La Resolucidn recurrida valord
correctamente gue iz particuls “BET™ constiniye un término de uso comin, vinculado directamente a las
actividades del sector, 51 bien la opanente cuenta con derechos adquiridos sobre “BETGIANK, effo no le
otorga un dereche absoluto ni exclusivo sobre la particula “BET, la cual carece de distintividad propia v es
empleady de mancra generalizada |... | Con relacidn al punto anterior, la coexistencia de maltiples registros
gue incorporan & rramno “BET™ constifuye una prueba objetiva e irefutable de que dicha particula es de
g0 coimiin en e sector y carece de firerza distintiva secesaria para conferir exclusividad absolets a un
wrico titular Exta circunstancia es practica v venificable. En el registro nacional existen marcas vigentes
ciwple CRUSHMBET SRIBRET. “PYRET, “HETIMHS" entre oiras rodas ellss concedichs en  clises

drrerl:ameme relacionadas con detividades d.-.l .'.llrj.l.le:f‘..::.'d W EEFVICIOE DOREXOS {pnnnpd}menre en a5 clisas

Que, mrresp-nnd.e a esta d-E]JEI'IliEfIEI.i :d.-rmnli.tr.im; resalver sobre la prmul:l-r.rnc:a o iz del recurso
IntEerstu Bl R R B T T AT T TR TTET T FEST AT T EET RSN N EE S e b S e R S

Quee, en primer Werming, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no simultinica y, el resultado gue arroje la visidn en conjunto es el
criternio que debe primar a la hora de determinar g easte posibilided de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, f:urre:l.p:m:!n.- rédalver si cabe o no ks posibilidad de confusidn entre la solicitud de registro v
las marcas T o] o L T T DI RR

GQue. realizando el cotejo ortografica y fonénico entre la solicitud de registro *COOLBET™ (Clase 42) y
las oponentes “BETGLANK™ {Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTALA BY BETGIANK® (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38,
41, 42 y 45), se advierte gue la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al
elemento “BET, el cual constituye ¢l dnico componente comin dentro de sus respectivas estructuras
denominativas. Desde el punto de wvista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones v
sonondades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes,
relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su l-ungltu-l:l estructura y gumpu:.h.uﬁ:n Erjﬂru. tal como se
observa en o SEEUHENTE COBEJOC — e snssa s e rerenns C e

COOLBET (marca solicitada), v

BETGIANK (marca oponente)
APOSTALA BY BETGIANK {marca oponente )
Que, al respectn, las “THRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY  sefialan cuanto

sigue: Y.J La comparecidn visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis
stwuencia de las letras o caracteres, [z posicidn de las palabras o de los caracteres coincid
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POR LA CUAL SE COMFIRMA LA RESOLUCTON N* 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
L& DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD
DE LA MARCA *COOLBET", CLASE 42 EXPEDIENTE N" 6332002021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED, ~ === =ermesrs e s e s nm s om0 5008 0 8 45 85 B8 S 2 i o e e S ————————

de palabras y la estructura de los signes (por ejemiplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediarite guiones) [ ] Se entenderd gue existe similitnd fonética st el sorido de [ pronunciaciin de Jos
elementos vertales de fos signoes cormparados foese ef mismo, o fo suffcientements CErcano fura que Ho se
predan distinguir avditivamente, Los elementos clave para determinar la impresion fanética general de un
sygno denominative son sus fetras v silahis v s orden v acentuacidn particedares. Ef examen de las silahas
comtmes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya gue una similitud fanética
estard determinada por las silahas comunes y su combunacion idéntica o similar, Por epemplo, fos siguientes
sgnes denominativos contienen algunas sifabas jguales pero otras diferentes o can un ntmo e
pronunciacion diferente por lo que son fondticanente diferentes: Signo anterfor CLENOSAN Signo
pogtenior ALEOSAN [, )" wrrrerremrmmsmmsnnnmassasassssassssssasasancs R I e Y ey R U D R e L A AR i

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacién
semejante. Desde esta perspectivi, la coincidencia en uno de sus elementos, por sf sola, no es sufickente
para generar confusion. En ese sentide, esta Direccidn considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctninanos del Prof, Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica
respecto a las marcas complejas coanto sigue: “El mero heche de utilizar ef iinico signo que compone tina
marca, para uttiizario en conjunto con otros elementos, en oira manci, o necesaramente implica que esas
marcas sean confindibies™, Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no ex elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis adn tendendo en cuenta los demis elementos analizados en
IH-'FII'E'E[""ITI' resoducior o s e e o e i e e e L e g

(Jue, otro criterio a ser analizado a b hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. 5i hien es cierto que las denominaciones de las marcas
"COOLEET" {solicitaca), *BETGIANK™ (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGIANK™ (oponente), cotnciden en
el vocablo “BET", segin la bisqueda realizada, en el sistermna informatica de la Institucion figuran otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 42, Registro MN® 504079 a
nombre de NB ENTERTAINMENT 5.A: ANADIEBET, clase 42, Registro N 590323 a nombre de |AVIER
ANTONID OCAMPOS: PYBET, clase 41, Registro N® 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de tas mismas dentro del mercado v que mal podria el
titular de las marcas n-pnnmtes FI‘I-.'I:EI‘II:[EI’ utthzar con exclusmadad un vocablo con e cual va coraste
PRCVIRITENTE, — - --eeeeenea L ey = ey il

Que, siendo asi, el vocablo “BET™ deviene irrelevante para ef cotejo marcano v debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comim pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
tntentar monopolizarios, tal y como lo expresa clarimente el Art. 16 de la Ley N® [294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando fa marca consista en una etiquets U OG0 SKEO COMMPUESTD POF 1A COmEnto
de elementos, {a proteceidn de evelusividad po se exlenderd 2 los elementas contenidos en effa que flesen
e WS COMMLN O N CESAIE B B O N et e

Quie, entre las marcas oponentes v la marca solicitada no existe simibitud suficiente i mucho menos
de considerable o significativa magnitud, gque ambas contienen elementos diferenc
conjunio, son disimiles. onginales v distintivas una de & otra en todos los planos
pudiendo eventualmente coexstir pacificamente en ol seno consumidor, por ende, e

! Merrum Macimal sk Propscduad leeebocsasl (EHSATT Plispciry rnp.l.r.n-.lrl e iy ey ey Mgy g 147y 2

Bt s neg oy g gl I
! Bimerbier Herrero, Andrés. "Confisnde de dlanes 'E.J.l.:lmuLu Loy Assini e 3013
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PG-F.MEU&LSEEDHF[HLMMMWHH'MHMEBEMDEIMDWTMW
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N* ﬁﬂﬂﬂﬂﬂ!l SOLICITADO POR SUREWIN
BRI N TRID = ittt miee i it pieog i et o s i ik ke A TR ki s =

admimstrativa comncide con la decision final a la que ha ambado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la arcitn deducida por DARUMA SAM 5.A. contra SUREWIN LIMITED, --—=--cmecmmsmmecameees

Que, ademis de todo lo mencianado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que e
titular sehcitante, ya cuenta con el registro de la marca "COOLBET™ Clase 9, Regustro N*598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bapo una denominacidn similar y se
encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solcitud en curso, mmll.u.mrn'[r. pr'rh:hl.'l'r
la proteccidn de otra version de una Marca Que ¥a le Perfenece. s s Shmadabamassssanasias

Sobre el punta, jorge Otumendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia enfre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discure {2 confusicn es (a
coexistencid antenor de las marcas en pugna. Una coexistence en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y [3 ofré no o ambas de hecho, sin gue se hayan suscitado confusiones e [ me,rarpmeba de la
?ﬂl‘ﬂflﬁfﬂlirbrrfdﬂdfﬂf]ff&}hﬂrﬂ-ﬂnﬂf]dﬂ‘ T T T T T T R TR E T N O N 1] TTEET R

Cue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expoestas, hahiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccian General considera gque 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 expuesto, corresponde
CONPIMAr iB Peso RN FeCAIT O, + o st e s e e e e e

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

Art 12 CONFIRMAR |a Besolucion M® 968 de fecha 28 de d.g-l:lm:u de 2024 dictada pclr la
Direccitn de Asuntos Marcarios LIEIORoE. —---—--ereerreeee-

Ay 2w DISPOMNER la prosecucion de tramites de la sobcitud de registro de |a marca
*COOLBET", Clase 42, F_xpc'dmntu N* H‘ﬂﬂﬂﬂll;, mhutm;h a nomhbre de ELI'.E:EWH-I
LIMITED.- o s .

Aft.30  NOTIFIQUESE pur Citthuli ———smmsesemeoeememees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N* 6337042021, SOLICITADD POR
o,y AT g e L P L e e S S S I 1P et e L S

asuncion, 3 1 RAR 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencianal de DARUMA SAM SA.
contra la Resolucidn N* 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcanios
LIﬁE‘iD&U!. }.: B R R P R R PRI T R R TR RS R FEETE IR B IE EE Y DA I BN NI NN LN A BN EEd A B R e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A e interpone recurso de apelacian contra [a Resolucion N* 969 de fecha I8 de agosto de 2024, dictada
por la Direccidn dé Asuntos Marcanos LI@osog, ~—-—mrrreremre s e e s pr e g

Que, en fecha 19 de dicembre de 2024 fue dictada la pr-uﬂdencla que concedid el recurso de
apelaciBn INPETPUESIO, -+ —emm e e e e e e - el e

Que, en fecha 30 de enero de 2025, of representante convencional de DARUMA SAM 5.A. exprest
agravios] dictandose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tene por presentadao el
escrito de expresion de agravios v se corre traslado a |a contraparte por todo el término de ley. -—---semaeeee

Quie, en fecha 25 de agosto de 2035, fue contestada la expresson de agravios, Esta Direccion [lamd
autns para resolver en fecha 26 de agosto de 2025, et e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: .0 Que, si buen poede notarse que las marcas comparten el
término gendrico BET, rambién es cierto que {2 mismas en su conjunto son fotalmente diferenres, debido a
que ef andlisis debe realizarse en su confimto ¥ no por separado. Que, I3 palabra BET significa “apuesta”®
sienda L mismia une patabra penérica ¥ comao fal mo puede pedirse ef uso exclusivo de fa misma, Al ser
ohservable por su semejanza. fa misma radica en el signo genérico. el cual no puede ser monapofizable [_ |
gramaticalmente al pnmer golpe de vista ne existen entoe fay mismas similited denominativa, en los planos
visual, ortagrifive, concephual ¥ por sobve todo fonético; lag marcas estin expresadas e diferentes
maneras, la combinacién de letras es pronunciads de manera distinga () s ssesessmmasmmi i

Quie, se agravia el apelante, ¥ entre ofros argumentos expresa; "{_ ) MY marsdarde es Studar de L marca
‘BETGIANK, con los registros Nros, 416454, 416455, di6453 y 416457 en las clases 35, 38 41 y 43,
respectivamente v de [l marca SAPOSTA LA BY BETGIANK™ CON Regrstros Nros, 440522, 450434 440521,
Ad(I523, SITHET, AITRVE, 47RO, 452142, y 4516000 en las clases 9, 16, 28 35, 16, I8, 41, 42 y 45 [ | Que no solo se
ha deducido opasicidn en base a UN REGISTRO ANTERIOR en [a clase 42, sinog DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN RECHSTRO NACIONAL, en la clese 42, y para los mismos servicios [_f Que, a3
importante destacar, ¥ que no es obm de i casualidad, que of adverso legal haya presentado también
solicitudes en fas misias clases, asi come para s mismes prodectos gue ha registracn va mi representachs,
conforme se puede constatar [ DEBEMQS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS LIEAN
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL 1DIOMA INGLES, MOTIVO POR EL
"BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTI HECHD ESTE

A :

fimm
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 6337042021, SOLICITADO POR
L R E T LI T, = e 0 00 08 B 0 0 0 808 0 0 B A 8 4

CQUE DEND PASAR EL JUZGADOR. [...| Enrre las denominaciones “COOLBET™ ¥ ETIQUETA Ve "BETGIANK®
Y ETIQUETA, Y "APOSTALA BY BETGIANK™, son infimas, lox camivos argwdos en la denominacion
criestionads no son diferenciadores, i suficientes p.w ser considerads una “DENCOMINACION NUEVA™ o
*NOVEDOSA®, v muucho menos "ESPECIAL® {..)"- e v- .

(Jue, cantesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: *(.) La Resolucidn recurnida valord
correctamente gue I3 particula "BET” constituye un férmine de uso comun, vinculado directamente a las
actindades del sector. S bien e oponente cuenta con derechos adgqinndos sobre “APOSTA. LA BY
BETGIANK®, elfo no le otorga un derecho absofuto nf exclusivo sobre (s particuls *BETS, [3 cual carece de
dishintividaed propia y o5 empleada de manera generalizada [L.f Con refacion @l punfo antenion fa
coexistenca de moltiples registros gue ihoarparan & frmine "BET constituye una prueba alyefiva ¢
irrefutaile de que dicha partfcula es de uso comin en & sector y carece de fuerza distintive necesaria pard
confernr exclusividad absaluta @ un Greco tihular, Esta cocunsfancia es practica y verficable, En el registro
furcional existen marcas vigentes coma “RUSHBET “RIOBET™, “PYBET, “"BETI4HS", éntre ofris, fodas eflas
concedidas en clases directamente relacionadas con achvidades de apuestas ¥ Servicios COMEXos
{princroalmente o s Clmed AL, ¥ ) (o ) e e

Que, corresponde a esta dependencia admimstrativa resolver sobre la procedencla o no del recurso
YD IO - e oot s e s e et 0 e e e b e b g s -

(Jue, en primer térming, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea v, o resultado que arroje la visidn en conjunto es el
criteno gque debe primar 3 la hora de determinar st existe posibilidad de confusitén entre las mismas. En ese
arden de ideas, cn-r‘.rmpundu resodver € cabe oono la pns.:bulln:lad die confusidn entre la solicitud de r-u-m.r.t‘m ¥
|as marcas oponentes, »rrrrrrrr———————— b L A b b bt G e

Jue, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro *COOLBET Y ETIQUETA"
(Clase 42) v las oponentes "BETGIANK® (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTALA BY BETGIANK® (Clases 09, 16,
I8, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en contlicto se limita
exclusivamente al elemento “BETT el cual constituye el dmco componente comin dentmo de sus
réspectivas estructuras denominativas, Desde el punto de vista fonético, las denominaciones preésentan
acentuaciones y sonondades claramente disimiles En consecuencia, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y Fficilmente perceptibles en cuanto 3 su longitud, estructura ¥
mmpwmﬁn E[iﬁc_]r[aj COEND 5@ qbim e !i-lH'LLIEﬂtL"' L_I:I'“‘.'!D: AN EEESAEd RS RS EE NIRRT R

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)
APOSTALA BY BETGIANK (marca opanente)

ue. al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sef)
sigues .0 Lat comparacin visual de s marcas denoiinatives se basa en un analiss g
secuencia de fas letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres caincid ““i

ll" Disecinen Gr 1 I lasesidd
Ly Tirresict Gig it dr Mg ieded lndwernid
Swwrrth n:ul.i-l-e. Fropidud Bariborimid
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 633702021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED, - e e e e T R ——

de palabras y la estrucihurs de fos signos (por epemplo, los elementos derominativos separados o wnidos
mediante guiones) (.. | Se entenderd que existe similitud fondtica si el soando de s pronimctacrin de fos
efementos verbales de Jos signos comparados fuese ef misma. o lo suficientemente Cercano Para gine no se
puredan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar (@ impresidn fonédtica generml de un
signe denominalivo son sus lefras y silabas y su orden v acenfuacidn particulares. £l examen de las silabas
COMLNes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que uma similitud fondtica
estars determinada por las sitabas comunes v su combinaciin idéntica o similar. Por gjemplo. fos siguientes
signos  denominativas contienen algunes siiabas iguales pero otres diferentes o con un mtmo de
pronuncacidn diferente por fo gque son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POREROr ALBOSAN Y. = s e e e L e e R e T T R

Cue, las marcas anahzzdas no se leen de bl misma manera por ende tampoca tendrin pronunclacion
semejante. Desde esta perspectiva, |a comncidencia en uno de sus elementos, por sl sola. no es suficiente
para generar confusidn. En ese sentido, esta Direcoon considera oportuno traer a colacion los argumentaos
doctrinanios del Pref, Dr. Andrés Sineher Herrero, quien en su libro “Confusitn de Marcas™ explica
respectn a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar ef (nico Sigre Que COMPaTe L
imarca, para wtiizaro eh conjunto con ofros elementos, &0 o0& mancs, 0O Aecesaramente IMPHca que e5as
marcas sean copfundibes ™, Vemos asl, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, miis atn teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
|la Fll'l?‘ﬂl?l'ltl' I'H'E.I'F]I.H'Jfl!l"l.““"“'-““--“'“'“-'-'---'“'“““-'-'--"--'-“-“-'-"-'"-'“'-""-“l'“'“-'-"“-“'“'"--'

Que, otro criterio @ ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es s maste
coexistencia previa en ef nomenclador solicitadao. 51 bien es cierto que las denominaciones de las marcas
*COOLBET ¥ ETIQUETA" (salicitada), *BETGIANK" (opanente] v *APOSTALA BY BETGIANK® {opanente],
caincsden en el vocablo "BET, segin i bisgueda realizida, en @ sistema informatice de la Institucion
figuran otras marcas registradas que cuentan con denomingciones similares: RIOBET, clase 42, Registro N*
504079 @ nombre de NB ENTERTAINMENT 5.4 ANADIEBET, clase 42, Registro N® 590323 a nombre de
[AVIER ANTONIO ODCAMPOS; PYBET, clase 42, Registro N® 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado v que mal podria el
titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coeaste
RN, it et st a b e ot L A L o e i e e o o et

CQue, siendo asi, el vocablo *BET™ deviene irrelevante para el cotejo marcanio y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueds
intentar monopalizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art, 16 de la Ley N® 12941998 de Marcas que
textunlmente expresa «Coando fa marca ConsStE &n g efiquets U ol Signe compuesto por uh canjinto
de elementos, la proteccidn de exclusiidad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
¢ U0 CONIN O MECESITIO £ € COMENGID", < -2rrmsrerrs e mme s e e e et rnmn s mer s me e e

Que, otto clemento relevante al momento de amalizar la distimtividad de una sohotud, es la ebgueta
que conforma la misrma, En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas
denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denc
ipografii moderna de varios colores (verde, celeste, narng y rogo) seguida de la figurs

MLIlIlTHIlrI.lIﬂhm‘lﬂhlrmlllqnﬁﬁﬂl e IekEr jarret o dheviam a Rabtras e Ponagmdr g 147 !r"l:-f- | iy Ry
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* %4% DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N® 633702021, SOLICITADO POR
B VLY RN TN, pwsosmttotrn st ot ittt e s oo e it s i s s

o

presenta entrelazados los mismos topos. Tanto la denominacion como s figura se encuentran sobre un
fondo blanco, En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasia v al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, oniginal y distinmiva, -

rmarca salicitada marca base rechazo

COOLBETAx e

Guie, entre las marcas oponentes vl marca solictada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud. que ambas contienen elementos diferenciadores ¥y en su
comjunto, son disimiles, onginales y distintivas una de {a otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en &l seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decision final a la que ha armbado el A-quo. de declarar improcedente v no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. «=--rmmrrrmresmsirrassanres

Que, ademis de todo lo mencionade, en € analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
trivlar solicitante, ya cuenta con el registio de la marca *COOLBET™ Clase 9, Registro N*598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominaciin similar y se
encuentra coexistiendo con 1as marcas aponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pre-tenl:le
la proteccidn de otra version de una marca gue ya le pertenece. oo e

Sobre ¢l punto, jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Uin fecror de gran impartancia a fener en cuerita én los casos en que se discute (3 confusidn es fa
cowscistencia anterior de las marcas en pugni Una coexistencia en of mercado de dos marcas, una de ellas
registrachy y la otra no o ambas de heche, sin qur s havan suscitado confusiones es 1a m.e;mr ||'1.I1.Il".h-,l de la
incamfundibifidad, y asi se lp ha reconocidn. ™ e P . B

Jue, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direceidn General considera que €5 un -mp.nu Con
caracteristicas propias, ¥ que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en oo
samilitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo antenormente exgm ssporde
cobfirrmar la resohicion recurgida, sreerreererssrsrmnnssannas e % Smm
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE $OLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDMENTE N* 63370/2021, SOLICITADO POR

LTI VATTINE I, EIVT T I, e e . e . e et s 5 - P T ST T R
POR TANTO,
LA DMRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELYE

Ark 2 COMFIRMAR la Resolucitn M* 96% de fecha 28 de ﬂg::sm de 2024 dictada F":'r Ta
Direcclan de Asantos Marcanos Litigiosos, - :

Art 2% DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de |a marea
*COOLBET Y E'nqun.ﬁ. Clase 42, E!-:q:r:r.llrrs[: N® E,!ft]'ﬂ'.lﬂl] solicitada a nombre

de SUREWIN LIMITED.- . N g
i EQUEEF“F':I'!dula_----_-______________ﬂ'___.::;;_ -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 6336%9/2021, SOLICITADO POR
B o o I o

Asuncién. 31 WAR 7009

VISTO: El recursa de apelacion interpuesto por of representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra | Rem]m.-hﬁn N* E.E# de fe:h: I3 l:ll:' ag,m‘m- de 2024, dictada pnr la Direccitn de Asuntos Marcarios
Lln“lﬂim :r [P p— sansuagiess Lo Vi, T T Ry e i

RESULTA:

Quie, en fechia 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencoional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada pi:lr
la Direccion de Asuntos Marcanos LigInss, « e

Quie, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada L:n prm-pdmu.'u :purs_nnrcduﬁ el recurso :h::pn.-j.;: 1in
I.nt-r_'rpuu'&'tl:l- ) S 0 S R e A A e . G Rt St i e it

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresd
agravios; dictindose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la coal se tiene por presentado el
escrito de expresian de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, --ereeeeeee-

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccidn llama
autos parn resolver en fecha 26 de agosto de 2025 - —i st irerr s i e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurnida considera: .} Que, 51 hien prrede notarse gue las marcas compaiten ef
término gendrico BET, faminén es cierto gue fa mismas en su conjunto son totalmente diferentes, dehido a
que ef andlisis debe realizarse en su comfunto y no par separade, Que, la palabra BET significa “apuesta”
siendo la misma wna palsbra genérica ¥ como tal no puede pedirse el uso exclusive de la misma. Al ser
abservable por su semefanea, la mama radica en ef signo genéricn, of cual no puede ser monopalizabde [... |
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las misimas similifud denomnativa, en los planos
wistal, orfogrifico, conceptual v por sobre tode fenéhco: las marcas estin exprﬂﬂdﬂ de diferentes
maneras, la combinacion de letras es pronuncradie de manera distinta [ ) e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; (. ) M mandante ey tilar de fa marca
"BETGIANKT, con log pegistras Nros, JI16454, 4164355, 418453 ¢ 16457 en fas clases 55, 38 4] y 43
respectivamente ¥ de iz marca APOSTALA 8Y BETGIANK™ CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,
440523, 417897, LI7EDE, JI7EGY, 432142, v 4516000 e las clases 9, 16, 28, 35, 34, 38, 41, 42 v 45, [... | Que no solo se
ha deducido oposicidn en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, gino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES v de UN REGISTRO NACTONAL, en fr misma clase 41 y para fos misimos servicios [ Qe es
importante destacar, v que no es obra de la casualioded, que i adverso legal hava presentado tamivén
salicitudes en las mismas clases, ast como para los mismos productos gue fa registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar (.| DEREMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN
INTEGRAMENTE EN SUS DENCAINACIONES EL IINOMA INGLES, MOTIVO POR EL C’L-!H.L_,_Lﬂrﬂiﬂﬂ'll_
"BET™ TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIE [ ¥
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LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA®. CLASE 41, EXPEDIENTE N® 4336%/202]1, SOLICITADD POR
TR I LRI R wre e srrmr s mmsomn rpmr s msimern s o e e s e i et e

"

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [..] Entre las denomnacones "COOLBET™ ¥ ETIQUETA Vs, "BETGIANK®
Y ETIQUETA. ¥ "APOSTALA BY BETGIANK', son infimas, Jos cambios arguidos en fa denominacion
cuestionada no son diferenciadores, ni .i:r.l"mntﬂpa'm ser considerada una "DENOMINACION NUEVA™ o
"NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL™ (..)% = sreerrEmEssaes s

Que, contesta el sohoitante, ¥ entre otros argumentos manifiesta: *(_ ) La Resoficidn recurridas valord
correctamente gue fa particula "BET constituye un término de uso comidn, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bwen la oponente cuents con derechos adguindos: sobre “APOSTA. LA BY
BETGHANK", elic no e otorga un derecto absoluto ni exclusivo sobne la particula "BET™, la cual carece de
distirsbividad propia ¥ es empleada de manera generalizada [..] Con relacidn al punto anteror. la
corxistencia de midltiples registros gue incorporan & érmine “BET constinuye una proeba objetiva ¢
urefitabie de que dicha particuls es de wso comiin en ef sector y carece de fuerza distintiva necesana para
confenr exclusivided absoluta @ un dmce nrdar. Esta circunstancia es prictica y verificalle. En of registro
nacional existen marcas vigentes couno “RUSHBET™. "RIOGBET", "PYBET™, “BET24HS", enire oiras, fodas ellas
concedidss en clases directamente relacionadas con actividades de a'pu-l.-.r-ra's ¥ Servicios Conexos
(principalmente en fas clases 41,42, § 8) (o) esereieam st em e s et e

Cue, correspande & esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T P L Y, = e oo e o e B 8 e S e b S e e

Que, en primer término, las marcas en cuesndn deben ser analizadas en su conjunte, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea v, el resultado que arroje la visidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar 4 existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de jdeas, c::-r'n-spmruh: resolver §i cabe ono la pI:IE-IIJIlII:IEd de confusidn entre la solicitud de re-gjsrm ¥
|85 MANCAS IR, + e s smt ot e e e ottt s s s s s -

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro *COOLBET Y ETIQUETA®
{Clase 41} y las oponentes “BETGIANK® (Clases 35, 38, 41 y 43) y “"APOSTA LA BY BETGIANK® (Clases 09, 16,
28, 35, 36, 38 4, 42 y 45), se advierte que fa coincidencia entre los sipnos en conflicto se limita
exclusivamente &l elemento “SETS el cual constiuye el inico componente comin dentro de sus
respectivas estructuras denominativas, Desde ol punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonondades claramente disimiles. En consecuenca, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y facilmente perceptibles en cuanto o su |l‘:lr'I.E|h.|.d estructura v
composicyon grafica, tal como se observa en el SIguenie Cotejo) — v s

COOLBET (marca solicitada), ¥

BETGIANK (marca oponerite)
APOSTALA BY BETGIANK. (marca oponente)

Que. al respecto, lis "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY sefjal;
shgue ¥..J L comparscion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis
secuencia de las letras o caracteres, [a posicidn de lis palabras o de los caracteres fﬂinddm :

l:"lm'm aril | e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 889 DE FECHA 13 DE AGOSTC DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 63369/2021, SOLICITADO POR
SUREWTH LI TED mememensncmsamn s s s nme st e e m e st e o e e o e e i e B i e i i e 8

e palaires v 1a estrciuee de fos signos (por epemplo, los elementos denominaiivos separados o unidog
mediante guiones) {_.] Se entenderd que existe similitud fonética st el somido de Ja pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese of mismo, o lo suficientemente cercano para e no se
piredan dishnguir auditivamente. Los elementos clave para determinar (a impresidn fonética general de 1
signa denominative son sus letras y sifabas v su orden v scenfuacidn particalares. El examen de las silabas
comunes revisie una especial importanca al comparar marcas fonéticamente, va gue una similitod fonética
estard determinada por las silabas comunes ¥ su combinaciin idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero ofras diferenfes o con un ntmo de
pronunciacian diferente por lo que son fonébicamente diferentes: S.lgnn anteriar r:‘J'.E'u'ﬂi-q.'-.f .S'Fgr'r.l;l
T -y A T ——————

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacidn
semefante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por i sola, no es suficiente
para generar confusian, En ese senfido, esta Direccion considera oportuno traer a colacidn los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica
respects a las marcas complejas cuanto sigue: “Ef mere hecho de utilizar &f tnico sigho que compone tna
marca, pard utihizarlo en conjunto con ofros elementos. en ofra Marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asf, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, més adn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
la presente T T Y - L S e e e e e o i bt b men

Que, otro eritenio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
enexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien e certo que las denominaciones de las marcas
“COOLBET Y ETIQUETA™ (solicitada ), *BETGIANK® {oponente) y "APOSTALA BY BETGIANK® (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", segin la bisqueda realizada, en el sistema informitico de la Instituciin
figuiran obras marcas Fegii-mdu que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 41, Registro N*
304078 a nombre de NB ENTERTAINMENT 5.4 BET24HS, claze 41, Registro N* 462840 a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR SA; PYBET, clase 41, Registrn N* 504074 & nombre de NB
ENTERTAINMENT 5.A.; HOTBET, clase 41, Registro N* 599953 a nombre de VIMERICA 5.A.; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el tirular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste PIEVIEMENDE, oo

Que, siendo asi, el vocablo "BET" deviene irrelevante para ¢l cotejo marcario y debe ser desechada en
¢l analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopalizarlos, tal ¥ como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N [294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en Una etiqueta U ofro signo compuesto por un conjunio
e elementos, la proteceidn de exciusividad no se extersderd a [os efementos mm-rmqﬂm & .eﬂ'.: que i ﬁ.:--n-n
de LSO conmiin o Recesarn e e COMMFEI T« et s Cemtimnm e

que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas
denominativas, mientras que la marca solicitada poser una efiqueta que consiste en la de
tipografia moderna de varios colores (verde, celeste, naranp y mopo) sepnda de |a F|gu|?_dg

Phreeeian MNacwrs| de Peogisdead D ket | T8 8 PTL Mhree b prien o evaenon o s er Mmoo (47 % 1 |Eﬂ
liiigs vewrw lmiage gy kel s L podtuolad-sdianial reesaadinsirices 4
Sandhee Herrepn, Aradres, SComfimpdn o Sfamas® Tdional La Ley. Asancion. B0
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXFEDIENTE N® &3369/2021, SOLICITADO POR
B T NI TR TIET ) st rmrriemiinin b o e i et R et e i ey

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominacion como la figura se encuentran sobre un
fondo blanco. En sintesis. la marca solicitada contiene elementos de fantasia v al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original ¥ distntivi, -t

marca solicitada marca base rechazo

COOLBET A%

Que, entre las marcas oponentes v la marca solicitada no exste similitud suficiente i mucho menos
de considerable o sigmificativa magrutud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
comjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacian,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende. esta dependencia
administrativa coancide con [a decision final a la que ha arnbado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accién deducida por DARUMA SAM 5.A. contra SUREWIN LIMITED., «seessrmrsrmmrsmmsamma s

yue, ademis de wodo lo mencionado. en & analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca *COOLBET™ Clase 9, Registro N®598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar que se
encuentra coexistiendo con la marca antecedente, por o que la solicioud en curso, sencillamente, p-:rﬂ'tendu
la prateccidn de otra version deé una Marca gque ¥ e e e - e e e e

Sobre ¢l punto, jorge Otamendi, en su ohira DERECHO DE MARCAS se refiere a |a coexistencia entre
rarcas: “Lin facror de-gmﬂ Importancia @ tener en cuenta en Jos casos en gue se discute [y confusiin es la
coexisiencia anterior de las marcas en pugna, Una coexisfencia en of mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin gue se hayvan suscitsdo cmﬁumnes 2 .|'.:i me;ar prueb.i de- fa
‘nfﬂnﬁjﬂm&"“d‘ii} E_l"‘f{‘-:ﬂ- h;mmﬂf‘dﬂd TR TEAEEESEETEE TR EE NN R BN R EEASEELE e B

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabibdad de la solicitud de regestro, esta Direcoion C-rna:r.ll considera que o5 un signo con

stmilitud suficiente entre las marcas en pugna. Coenforme a lo intenunnenu_r_ Expues i
confirmar la pesoluchin PECurraci, —-= s e s e ey
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y EMQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 63369/2021, SOLICITADO POR

STTHEWIN LIMITELY, = e orma s s 00 160 et -8 e e e e e e 5 e PR P8 F PP e 4T TP T PR AT E AT R AT F R TS .
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIEMAR la Resolucidn WN® 889 de fecha 13 de :-gmm chee 2024 dictada ‘pnr la
Direccidn de Asuntos Marcanos Litigiosos, s s -

Art. 28 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"COOLBET Y ETIQUETA", Clase 41, Ei:p-l:d]l.'l'r‘h: b [202). solicitada a nombre
die SUREWIN LIMITED ~---sresesssremsssrersrresiooneessremeiysrees S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET ¥ ETIQUETA"®, CLASE 09, EXPEDIENTE N* 63323/2021, SOLICITADO POR
SUUREWIN LIMITED, »=r=sssssssassssmnsnsnsnssas L =1 - N

Asuncidn, 3 1 WAR 005

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra la Resolucion N* 967 de fecha 28 de a.;gq:mm de 2024, dictada p.r:r la Direccidn de Asuntos Marcarios
LITEIOS08, y; -+erresrermmanmnseneas s s LR S

RESULTA:

Quee, en fecha 05 de diclembre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. ¢ interpone recurso de apelacian contra la Resoluciin N* 967 de fecha 28 de agm-tu de 2024, dictada
por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litgiosos, - s Aot et

Que. en fecha 14 de abnl de 2025 fue dictada la prmndt-m.u qm— concedio el recurso de ;||:ﬂ:-|i|cll:|-r|
IRV EEPMIBSELY, = mee e oo e s LR

Que, en fecha I8 de julio de 2025, el representante canvencional de DARUMA SAM S.A. express
agravios; dictdndose en fecha 23 de julio de 2025 la providencia por la cual se iene por presentado el escrito
de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo ¢ término de ley. «eemmmnmm.

Que. en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
attos para resofver en fecha 26 de agosto de 2025, -« s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera: Y} Que, 51 bien prede notarse que las marcas comparten
rErmine gendrico BET, taminén es clérto giie la mismas en su copjunio son tofalmente diferentes, debido a
que ef analisis debe realizarse en su conjunto ¥ no por separado, Que, la palabva BET significa “apuesta”
siendo fa misma uma pafabra gendrica y como tal no puede pedirse ef uso exclusivo de fa misma Al ser
abservable por su semeganza, [a misma racica e ol signo genénico, ef cual ne puede ser monopolizable .|
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planas
vistal orfogratico, conceptual v por sobre lodo fonébeo: las mmarcas estin rxpmm:'..r.-. de diferentes
maneras, {a combinacidn de i-.'-:r.u es promunciada de manera distinta (. )5 eesssnae Dot s i

Que, s agravia el apetante, y entre otros argumentos expresa: (. ) M mandante es titular de a marca
"BETGIANK®, con los registros Nros JJ6454, 416455, 418458 v 416457 en Jas clases 15, 38 4 y 49,
respectivamente ¥ de 3 marca "APOSTALA BY BETGIANK™ CON Registros Neos, 440522, 450434, 44052],
A40323, AITEY?, 417898, 417899, 452142, v 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45, [ ] Quie no salo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en fa clase 09, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES ¥ de UN REGISTRO NACIONAL, en [z misma clase 09, y para los mismos productos [..] Que, es
importante destacar, v que no és obwas de 3 casualidac] goe of adverso legal haya presentado también
salicitudes en las mismas clases. asi como para los mismos productos que ha registrado va mi repr:-s-nm#
conforme se puede constatar [..] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS U7
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, LA PAR
“BET™ TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS Sﬂﬁ L H
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEMMENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA®, CLASE 09, EXFEDIENTE N* 63313/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED, -r===--==rreesmereersmenees i o i el o i e =

*

QUE DEJO PASAR EL JUEZGADOR. [_.] Entre [as denominaciones "COOLBET™ Y ETIOQUETA Vs, "BETGIANK™
Y ETHQUETA, ¥ "APOSTA.LA BY BETGIANK®, son infimas, Jos cambros arguidos en la denominacion
cusiticnada ne son diferencigdores, ni suficientes para ser cansiderada wra “DENOMINACTON NUEVA® o
*NOVEDOSA", ¥ mucho menos "ESPECIAL" ()" --wreerresmssmnanmsnan, LTI TV ITT TP R TSP TP

(e, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: *(_) L& Resofucidn recurnids valord
correctamente gue la particula “BET™ constitupe un término de uso cormun, vinculado directamente a las
avtividades ded sector. 51 bien 3 oponente cuenfa con derechos sdguindos sobre “APOSTA. LA BY
BETGIANKT, eflo no fe otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre (a3 particula "BET, fa cusl carece de
distintividad propia ¥ e empleada de manera gereralicada (.. Con refacidn &l punto anteror;
coexistencia de milftiples registros que incorporan e frmno “BET™ constituye ung pruebs obetiva ¢
irefutable de que dicha particela o5 de wso comin en of sector ¥ carece de fuerza distintiva ROCesana par
conferr exclusnvidad absoluts 3 un doco watar. Esta circunstancia es prictica y verificable. En el registro
nacional existen marcas vigentes como “RUSHBET? "RIQGBET™, "PYBET", "BET24HS", entre orras, todss eilas
copcedidas en clases direcfamente relacionedas con acthadades. de apuestas ¥ servicios conexos
(princroaimente en lag clageg LA2 ¥ BH . e e

Que, commesponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEEMPLEEELD, =esssssansss errnaas e e et ekt ¢ et e s hm e e e e e

Quee, en primer termino, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunte, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje Ba visidn en conjunto es el
critenio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, mrrﬁpunde resolver si cabe o no fa posibilidad de confision entre la solicitud de registro y
Ia.;; IMGErcas ﬂFHJnEﬂ‘ﬁ e L T T

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro *COOLBET Y ETIQUETA"
(Clase 09) y las oponentes “BETGIANK® (Clases 35, 38, 41 y 43) y "APOSTALA BY BETGIANK™ (Clases 09, 16,
I8, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que ld coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento “BETT el cual constituye el dnico componente comin dentro de sus
respectivas estructuras denominativas. Desde & punto de visia fonético, ls denominaciones presentan
srentuaciones ¥ sonondades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparzedas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y ficilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura v
composicion grifica. tal como se observa en el SIgUIeITE COTEJO0 —=sesasmrmmmtm s s s

COOLBET {marca solicitada), ¥

BETGIANK (marca oponente)
APOSTALLA BY BETGIANK (marca sponsnte)
Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto

sigues Y.-J La comparacion visual de [as marcas denominativas se basa en tn andlists del @ la
secuencia de las letras o caracteres, [a posicidn de las palabras o de los mr:lr."'tena-.e crincide ”79'“"?[:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DMRECCEON DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COOLBET ¥ ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 63323/2021. SOLICITADO POR
BTN LIMITED) momns e nsran s g L ae 2ieeemasi borurs e it il i i

e palabwas v fa estrictura de los signos (por ejemplo, los elementos denominaiivos separados o unidos
mediarte guiones) [ Se entenderd gue existe simifind fondtica si el sonido de la jrrontncracin de los
elementos verbales de fos signos comparados fuese ef mismo, o lo suficientements Cercano pars gue mo e
puedian distinguir audittvamente, Los elementos clave para determinar la impresidn fonética general de un
signo denaminativo san sus lefras y sflabas y s orden v acentuacion particulares. E' examen de las sflabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, pa gue una similifud fonéfice
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero ofras diferentes o con un fArmo de
pronunctacian diferente por fo gue son fonéticamente diferentes: Signo anfenior CLENOSAN Signo
T T O ST

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacdn
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sf sola, no es suficiente
para generar confusion, En ese sentido, esta Direccidn considera oportuno traer a colacidn los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas”™ explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “Ef mero heche de atilizar of dnico signo que compone L
fharca, prard wtilizardo en confunto con ofros elementos, en obra marca, no necesanamente implica que esas
marcas sean confundibies™, Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente

para inchinar |a balanza a favor del rechazo, més ain teniendo en coenta los demds elementos analizados en
L T

Que, otfe criterio a ser analbizado a fa hora de determinar 13 posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado, Si bien es cierma que las denominaciones de las marcas
"COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), "BETGIANK” (oponente] v "APOSTALA BY BETGIANK" (oponente),
coinciden en el vocablo “BET, segun la bdsqueda realizaca, en el sisterma informidtico de [a Institucidn
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: BET24HS, clase 09, Registro
N® 462261 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR 5.A;; PYBET. clase 09, Registro N® 504072 a nombre
de NB ENTERTAINMENT 5.A.; RIOBET, clase 09, Registro N® 5(MO76 4 nambre de NB ENTERTAINMENT 5.4
extremo gque demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el

ttular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
PRI - e s oo e o e i e ey e S i i e

Que, siendo asi, ef vorablo “BET™ deviene irrelevante para el cotejo marcano y debse ser desechado en
el anilisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente ¢ Art, 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa ~Cuvando la marce consista &n UNa efgUeta 1 0fro SIgNO COMPUESTD DOT LA confunto
de elementos, la proteccidn de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en efla que fuesen
(6 LIS COILN 0 FECe @I BT € i~ e e e e

Quee, otro elemento relevante al momento de analizar fa distintividad de uma solicitud, es la etiqueta
que conforma la misma, Em este caso, vemos que las marcas oponentes registradas Son mar

denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la den knacian co
npografla moderna de varios colores (verde, celeste, namanja y rojo) seguida de la figtera L

W g b Mz bnia ) b Perogpd el Dimiebecio) (ITIMADTYL Phvvas dndedn Jaivw of & v a | of gy, P _-'u"fH: [

: et +') : ! " Diggsiars fene
Sanches Hesretu, Andrés, “Covaltiesin o Lfarcas™ Eslitaral La Ley. Asiirscidsn, 2001 1 |,,m-i,.;,..-...¢.r
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COOLBET ¥ ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE W° 633232021, SOLICITADO POR
SURBEWIN LIMITED) csasamsatiassanss cmac s g st o i 5 o s s i ey St L Sl i e

presenta entrelazados los mismos tonos, Tanto la denominaciin como la figura se encuentran sohre un
tonda blanco. En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasia y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiv, «seeesss s,

marca solicitada marca base rechazo

COOLBETAR T

Crue, entre [as marcas oponentes y 1a marca solicitada no existe similitod suficente m mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores ¥ en su
comjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de COMmparacion,
pudiendo eventualmente coesistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decisidn final a la que ha arribade el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accin deduckda por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED, «—remememmmaeenamaeeee e .

Que. ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que o
trtular solcitante, ya cuenta con el registro de la marca SCOOLBET™ Clase 9, Registro N*598506, Por ende,
titular de la solicitud de sutos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar, en la
misma clase y que coexiste con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,

pretende la proteccion de otra versidn de una marca que ya le PECENECe. -

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexisrencia enfre
marcas: “Un facror de gran importancia @ rener e cuenta en log casos en que se discute 3 confusion es fa
Coexistencia anlterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en & mercado de dos marcas, una de ellag
registrada y [a otra no o ambas de hecho, sin que se F]ﬂj'ﬂ'ﬂ suseitade confusiones es la me;arlpmeba de la
incorfundibilidad, y asi se lo ha reconocida,™, - A 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 Direcadn General considera que es un signo con
caracteristicas propias, ¥y que no existe riesgo de confusidn ya que, analizadas en conjunto existe
similitud suficiente entre s marcas en pugna, Conforme @ lo antericrmente ex
confirmar & resslucion recurrida, <« ssemmm i s e e el L

ok bpiEtrThl
= ::'!I. |sdgimw

“DERFCHO DE SBARCAL" = Jorge Oiamerali. v Ed Cafis, Alwbeds Permm, 06T -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTON N* 967 DE FECHA 28 DE AGOSTD DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N 63323/2021. SOLICITADO POR
LR EWIN LEMITIEDY, == == mr e e s e e e e e e 0 0 B e 8 8 8 S 5 o kA e e e i "

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

At 12 COMFIRMAR la Resolucidon N® 967 de fecha 28 de agnstn de 2024 dictada p-nr T
Direccidin de Asunios Marearios Litigiosos, - . a— — -

Are 2% DISPONER |a prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"COOLBET Y E.'HQLIE:I‘# Clase 04, E:-:Frmilentr N* 63323/2021, solicitada 2 nombre
de SUREWIN LIMITED. :

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N* DIO48/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS
B e e e b e P i e =

Asuncion, & 1 KA J076

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de EMPRENDEDORES
ASOCIADOS 5.A.. contra la Resolucidn N* 1794 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictads por la Direceidn
d.:_n Hmu :I": S S S S S S SR ————————

RESULTA:

Que. en fecha 09 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de
EMPRENDEDORES ASQCIADOS S.A, e interpone recurso de apslacidn contra Ia Resolucidn MN* 2794 de
fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Direccion de Marca, «—-«— rrree=sr e

Que, por proveldo de fecha 18 de noviembre de 2017 se concede el recurso de apelacion interpuesto,
expresando agravios ¢l apelante en fecha 07 de mayo de 201%. Por prﬂ'l.'h:le-nm.i de fecha 23 de |L:Im de 2020
esta Direccidn Hama Autos para Resolver. - b L R e LS e AU L LT L L P e A A S A S

CONSIDERANDO:

Que. la Resolucitn recurrida considera ) Que i solicitud de registro de fa marca "CEMENTECH®
ha sido presentada para amparar los productos de fa elase 19 Que habiéndose realizade el examen de
registratnlicied de la citada marca, ésta Direcoidn considera que [a misma incurre en {as prohibiciones de I
Ley 1294798 de Marcas, que dispone gue no pueden constifuir marcas: “Art. 2 Inc. &) .., Jos gue consistan
enferamente en un signo que ses el nombre genédnico o designacidn del producto o servicio de que se trafe,
0 que pueda servir en el comercio para calificar o descrbir alguna caracteristica del producto o servicio, .
En consecuenciz mo A2 IUar & fo SolciEaciof._ )= -t s

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresidn de agravios, entre otros argumentos: .. ) Que,
ia solicitud de marca CEMENTECH en fa clase 19 si bien es una solicitud adecuada fin de proteger
Temento, cemento de amianto, cemento de absteto, enfucides de cemento (ignifugos), postes de
cemento, placas de cemento. cementos para altos hornos, cementos para homos®, desde mingtin punto de
vigta se [e puede considerar cowmo marca gendrica, designacidn que pieds senir en ef comercio para
calificar o descritwr alguna caracterfstica de los productos comprendidos en la clase 19 /. resulta més que
evidente quie al tiernpo de rechazar & solicitud de mi mandante, no se fivo en cuenta gue {3 denominacidn
"CEMENTECH" es un nombvre ficticie. y hasta hoy dia lz cireda marca ya se encuentra registrada y
pertenece a T 1 14 = (T T T R PR

Chie, cnrruapu-ndi' # esta :vaml:[encta administrativa resolver sobre |a pm-c-edenm o no del recurse
I.ﬂtf'l'pl.l-L"Etl:l. e B R R 0 R S B, 0 B i e b b e i i =R RS S S I LR R F

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

! fre s Gomref ir Fropboed [ndurndol
. TiercietSmghs- dr Fogudid bnvdiomd
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 279 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N" 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS
A D e s e R A e e e RS e S N R AR S P e S R B .

del registro marcano se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, f@an validos como el
dﬂechn a mng‘ti‘l‘u'r |_"'La mi!’ci_ e e e e R B ke e e e e e e e e o

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *CEMENTECH" resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemas preguntamos s dicha denominacion
constituye la designacidn usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la
calidad u otras cuslidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos
soficitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca *CEMENTECH"
pretende obtener cobertura para productos de la clase 19, espedificamente para; “Cemento, cemento de
amianto, cemento de abstern, enfucidos de cementofignifigos), postes de cementa, placas de cementa,
cementos par altos hormos, CEmentos Para ROMIAS" —=+==r-=rrsrrsram s s s seassases h

Al realizar el andlisis de la denominacion solicitada en referencia con los productos sobcitados. se
puede percibir que la misma descnbe los productos, ya que la desinencia TECH hace referencia a
TECNOLOGIA. es asi que al utilizarla hace alusién directa a caracteristicas del producto, otorgindole la
cuahidad recnologics: CEMENTECH; razon por la cual esta dependencia considera que la denominacron
solicitada es descriptiva para los prodoctos solicitados y se halla incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. ) del Art. 2. de la Ley de Marcag —-—--—eeeeee- -

Que, |la parte solicitante alega en su escrito de expresidn de agravios que ya posee derechos
adquiridos sobre la denominacién, razén por la cual no corresponde el rechazo de [a presente solicitud. No
obstante, al realizar la bisqueda en el sistema informdtico de la Institucion se venfica el pegistro No, 455137
chtt |a marca CEMENTECH en la clise 38, para los: “servicios de acceso de usuario a redes informéticas
mundiales (redes sociales).” En ese sentido, conviene traer a colacion lo dispuesto en [as "DIRECTRICES
PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN EL PARAGUAY" gue dispone: “Pars ser considerado “descmptiva’, un

signo debe considersise siempre en relacidn con los productos o servicios pera los que se uniizard fa
B, e e e e e e e e e et ot o s n e o = 2 m s e s

Quie, también el mismo material “INRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ se
dispone lo siguiente: 7.} Un signo serd descrptivo de la calidad de fos prodisctos o servicios 51 consta de
térmuncs U otros elementas que se refieran @ indicadores reales o plausibles referidos a la calidad,
supenondad o aptitud de Jos prodisctos o servicios. Esto incluye rérminos laudatonos gue se refieren a una
supiresta caltdad supenor o excedencia de los productos o servicios, © @ la calidad inhererte real de los
productas o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podifan ser descriptives de la calidad de ciertos
productas o servivioxs: LIGHT, ‘EXTRA VIRGEN, FRESCQ', 'SUPREMO" o 'HIPER LIGEROY. ) El mismo
materizl sefiala: %..)Una combinacidn de dos o mds palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de
h.:mrmﬂﬁm#ﬁmpmﬁmpmﬂ:ﬂm amm:m:. también debe considerarse descriptiva ¥ 0o podris

NSrarse COmo im 208 pro 8 0 iciog. La simple unidn de elementos descnptivas sin
introdecir minguna vanacian mu.:um' -ﬂ'il".l':i lugar a un signo Igualmente descriptivo no regisirable. Par
gjemplo, fas siguienfes combinaciones de palabras podrfan considerarse descniptivas p no  serfan
registrables: “Cine Comedia® para servicios de emisidn de programas de radio y televisidn, 15 produccidn,
exhiicion ¥ Jk,hl.-':-l'erdl:pt'l'k wlas, vl angn;rﬂ't'ln transferenca, alguiler v oira r.:'rp.l'r.?ra'-l:i'u:’m de los dy ;

Do Macwsnad iy Progesdod braclerresd (T AP Thomos pees ol Peaman de Slargss gn Pacsgasay 8 :‘\l_ﬂ{mﬁ Wi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N* 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS
G A A A R R R R A RN

comunicaciones. servicios de remolgue y salvamento y servicios informaticos para la determinacidn de
vehiculos; “"LINEA COSMETICA™ para productos cosméticos y preparaciones de focader; ... “LINEA
VERDE™ para productos gue puedm .EIIII'.F.'R.I'.EJ"!E' a una filosofia -upn:lgmma de cuidado del medio amivente
f-.)" El subrayado es nuestro.- ves T r———r

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servie para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: joudl seria la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?, nos
encontramos ante una salicitud de registro marcario cuya factibilidid no resiste ¢l menor analisis, ---—-------

Que, ahondando adn mas en el andlizis, el Dr, Jorge Otamend), en su obra DERECHO DE MARCAS 3¢
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una finea
divisoria tenue entre los signos evocalives registrables v los descriptivos que ne fo son. Los signos
evocatives dan una joea de codl es of producto o servicio en cuesiion o sobre sis componentes o
caracteristicas. A veces. mis que Una ided, se irata de una cerleza, ¥ esto ef fogico puesio gque, de (o
contrano, fa marva serfa engaiosa, El signo descriptive tambitén designa estas mismas caracterfsficas,
finciones, destino, origen. calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que fa designacion
descriptiva es fa pecesaria o uscal para agquello que se describes La evocativa siempre fendrd en su
canformaciin algin elemenro que la hard, en menor o mayor grade, de fantasia. Al concederse una marca
evocaliva no se quita del domimio pitbfice ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede fo mismo §i §€ registrse Una designacian descriptng.™. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr, Otamend expresa: “fas designaciones genéricas definen no directamente ef
objeto en causa, sino la categoria, Ia especie o of género, a los gue perfenece e5e (Dern,” - .

Cue, de conformidad a lo previamente sostenido, existen |mpe&1memc-5 1n5u|:|-|!ra.|:|IE5 para que la
solicrtada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inseérta dentro de |a
prohibician establecida en el art. 2% inc, ¢) de la Ley N° | 294/08 de Marcas. ==cssssmmsmmssmenmsmmsmmsmaens

ue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusién de que no es viable su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar |a Resolucion recurida, == -rreesmrmmrmenes
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. |2 CONFIRMAR |a Resoluciin N* 279 de fecha 12 de rlp:wmhredeil.‘l]? dictars purla
Direcchiin de Marcas, ««srees s s e e e e e b

Art 22 DISPONER el archivo de ia solicitud de registro d “CEMENTECH", clase

LR Sl I";.- 18
Dumoniie Nudosa e Propnile,

S0 I RAATTCAST = forpe Cammsfini ¥ Eil CARA Sheferdo Prenm, FOTT - Pag. ™h
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*PLAYERS Y ENQUETA". EXPEDIENTE N* 1039477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST ELR.L. -~

Asuncidn,

VISTO: El estado actual de e5108 SUT08 ¥, <-—rem s e e s s e e

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuane y comprobade el extravio del expediente, la Direccién General
de Propledad Industral, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del CRC., por providencia de fecha
1% de diciembre de 2024, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de einco dias p:.r.; qm- pm-_-nl:m fas
copias de los escntos, doctiimentos v diligencias que se encontraren en su poder.---

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se ipliﬁlﬁl en forma subsidiana las :E]Epn-sm-:mns
del Codigo Procesal Civil y Penal. - o A L A A e o b s e e e =T

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 350 del Codigo Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconstituckon de un expediente extraviado, y reza: *Comprobads fa
jpérdida de tn expediente, ef juez ordenara su reconstifucian, fa que se efectuard en la syguente forma: a) ef
neevo expediente se inictars con fa providencia que disponga la reconstitucidn; b) que ef juez intimard a
las partes para dentro del plazo de cinco dizs presenten las copias de los escritos documentos v difigencias
que s encontraren en s poder. ©) De ellas se dard vista a las partes, por e mismo plazo, 2 fin de gue se

expidan acerca de su autenbicidad: y d) el juez podri disponer, sin sustanclacidn ni recurso alguno, las
L e Lo L T L et L

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que comesponde tener por reconstituide el expediente de solicitud de registro de la marca

"PLAYERS Y ETIQUETA™, EXPEDHENTE N* 1038477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST ELRL., ¥ dar
Continuidad & 0 T ami I e e e e e e e -

POR TANTO, atento a lo brevemeante expuesto, 4 las constancias de autos y a las disposiciones legales
i - 1Rt D BN R P SRS b R L Sl P P e L ol oL IS SR

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECOMSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de |3 marca "PLAYERS Y
ETIQUETA", expediente N* 1039477, clase 09, a nombre de PRO-INDUST ELRL. «ceesasmcinsaasnnses

2) DAR continuidad a los trimites procesates en el punto en e que se ha intermu

3) NOTIFIQUESE por cédila, s oo T e i—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO
FINAMNZAS®, CLASE 36, EXPEDIENTE N 361182014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y
DN L M L = o e

asuncien, 4 | |

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNIVERSO DE
CREDITOS ¥ CONSUMO S.A.. contra la Resolucidn MN* #87 de fecha 22 de abril de 2015, dictada pu-a' |a
Direccidin de Marcas. i L—————— R — - ————————————— e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de UNIVERSO DE
CREDITOS Y CONSUMO S.A. ¢ interpone recurso de :prlarlun contra la Resolucian N* 687 de fecha Hd!
abnil de 2015, dictada por la Direccidn de Marcas. - vaa sersmsarsresareaanaars -

Que, por proveido de fecha 25 de juno de 2018 se concede el recurse de apelacian interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 13 de noviemnbre de 2018, Por pm'-ldenm de fecha 22 de abril de
2019 esta Direccitn llama Autos para Resolver. --oreeeere- FRRT T —— Frrrert e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda considera ... ) Que la solicitud de registro de la marca "PRO FINANZAS™
ha sido presentada para amparar los servicios de [a clase 36, Que habidndase reafizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que /a misma incurre en fas prohibiciones de fa
Ley [294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden constitulr marcas: A 2 fnc. &) . Jos gue consistan
enferamente en un signo gue sea & nombre gendrico o designacidn del prodiicto o servicio de gue se trate,
o que pueda servir en ef comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.
En conisectencls 1o Al JUgar @ Jo SOOI, ¥~ sl it sada s b sd e st st nas s e e

Que, mandfiesta el apelante en su escrito de expresitn de agravios, entre otros argumentos: ...) A/
respecto, manifestamos al Sr. Director que en defensa de nuestra soficitud de registro de fa marca solfcitada
PROFINANZAS®, y, con respecto a fa Denominacion, constifieye urna palabra oe Gnlasi, compuresta de dos
palabiras PR FINANZAS®, es una palabra compuesta, que no se wtiliza por separado. Es decir no hay una
marca con la denominacion PRO o FINANEAS por o que al considerar gue of estudio realizado para lo
registrabilidad se hace con b denominacian completa es decir PROFINANEAS, y dicha denominacidn no
puede ser considerada como genédrica, sino que de fantasia L/ La combimacian de “PROFINANZAS"
resulta por demas especial y novedesa para constinir una nueva marca. dade que L palabra
P.E'ﬂ}'fw.-:.'l.f.z:'l.s grafica y ri:rn:inr.:rmmr mnm'tuve un rérmuine de fantasia por lo cual negamos que sea of

e, E‘EII'I!'E'S-FGI'L-EII:' a =5t d:pmd:nm; admintstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nt=-rp.|_|fgm A S A S A E LSS E A E L DB R 0 B 0 e o o e el e B i o B

GJue, en uso de las atribuciones otorgadas por [a ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesidn del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiclones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre iINmerso
dentro de las prohibiciones que establece Iz ley regulatona, velando siempre por ¢l interés general. -—----—

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, las marcas son ﬂghﬂsﬂﬁ sirven par
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia .I&lshnn:m m'

restricciones para el registro de una marca: es decir. dichas imitaciones a la htft de condideraphoty
IlI ]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO
FINANZAS®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 3&118/20014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y
Ta g o) F g L TN L e e e e S i R

"

del registro marcano se encuentran para FI-I'EEH.I.I.I‘I!IH.{ otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derechin b COrEtTLIR LN3 TREFED, - eresstr s mr st rr e T e mS s A e A me S s s saa A smassiiloiliilloilia

Cue, a bos efectos de determinar st la solicitud de registro de marca “PRO FINANZAS® resulta genérica
o descriptiva para fos servicios que pretende amparar, debemos preguntamos i dicha denominacion
constituye |a designaciin usual de los seracios que solicita o resulta representativa o deseriptiva de la
calidad 1 otras cualidades del servicio que solicita.  En ese orden de ideas, la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de la sobicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de regstro de marca “PRO FINANZAS®
pretende obtener cobertura para lﬂ‘ﬂﬂiﬂ#dtlldﬂt 36, L|ul.- textualmente describe: ’Sﬂ'm:lmdeugm
negocios fiNENCIeros, MeQOCIS MONEEAIIOST, — === rs=rrroomsmisiam st en e st te s then e e mssmenmn s

Al realizar el analisis de la denominacidn solicitada en referencia con los servicios solicitados, se
puede percibir que la misma describe los servicios, ya que el vocablo PRO hace referencia a vertaja
provecho o un aspecto favarable ¥ va scompanado del vocablo FINANZAS que hace referencia directa a los
servicios pedidos. De ello se colige que la presente solicitud de registro sl describe al servicio que pretende
idennficar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las profubiciones previstas en la normativa
aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas, — - s -

Por consiguente, ¥ siendo lé marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: jouldl serfa la capacidad distintiva de la solicitud de registro?, nos encontramos
ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analiss, ----—-e-eerrrerrs e

Que, en base al andlisis de los parrafos precedentes. en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motive de rechazo, pues al solicitar
PRO FINANZAS comao denominacisn, sélo describen el servicio a ser ofrecido. La denominacion solicitada
es, sin lugar & dudas, absolutamente descriptiva ¥ de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evaCativi, yi gue hace alusiin directa. s o e

Cue, shondando adn mas en el analisis, el Dr. |orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una linea
divisori fenue enfre los sighos evocatives registrables v los descriptivos gque no lo son, Los signos
evocativos dan una ldea de cudl #s el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea. se trala de una cereza, ¥ esto s fdgico puesto gue, de fo
contrano, la marca seria engafiosa. El signo descriptive también designa estas mismas caracterfsticas,
Mmmd#ﬂqmﬂtm@ﬂmmﬂ&mhﬁﬁunﬂuﬁmwhm
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en sii
conformacidn algun elementa que fa hard, en menor o mayar grado, de fantasia. Al concederse una marca
EVOCEVA N e quita del dominno pibdico ninguna palaba gue e use para descrbir carscteristica alguna
de productos o servicios. No sucede o mismo si se registrase una designacidn descriptiva.™, Respecto a lag
designaciones genéricas, ¢l Dr. Otamendi expresa: “(as designaciones genéricas definen no directamente ef
objeto en causa, sino la categorfa, la especie o & género, a los que pertenece ese objetn.” o riennnn.

Que, de conformidad a lo previamente sosterudo, existen impedimentos m:.-upr_ﬁbl.-_-s parg &
solicitada pueda prosperar en registro, pues, cOmo mMEncionamos prwumente se'halla inserthd
prahibicidn establecida en el art. 2* inc. e) de la Ley N® 1294198 de Marcag, —--—r==rsmsirmmsrnans

o P

“DERECHC DE MARCAS” = jotge Chamenibi 9 B CARA Aheledo Parea 21T- Pag, 76 |'l-u.-r| ERTTIT r Mo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, ICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FRO
FINANZAS®, CLASE 36, EXPEDIENTE N* 35118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y
R T A i e i -

Que. en base & las consideraciones de hecho y de derecho expuestas. habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn arriba a la conclusidn de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, correspande confirmar b Resolucion recurmdi. s sereaeas

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art 18 CONFIRMAR la Resolucidn N* 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la
Direccion l:IE BMarcas. »=r==rresrreavan resrasrrasrrarrssnrrparrEn T s r s R A R A T EE A AT ER AT RE T R AR R

Art 2 DISPONER e archivo de la solicitud de registro de |a marca "PRO FINANZAS®, clase
36, Acta N 341182014, solicitada a nombre de UNIVERSO DE CREDITOS Y

Art. 39
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", ELASEH-.E{FEDIEHTE N* 21118/2015, SOLICITADA POR
CARLOS MAMORU AJTTAL smmermnmrm s o e e s e e ettt

Asuncicon, '3 1 ”'Il-!:: E‘HE

VISTO: El recursa de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARLDS MAMORU
AJITA contra la Resolucion N* 2213 de fecha 01 de neviembre de 2016, dictada por la Direccién de Marcas, y;

RESULTA:

Crue, en fecha 05 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de CARLOS MAMORU
AJITA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N® 2213 de fecha 01 de noviembre de 2014,
dictada por lai Direccifiny dir MEREEE, == msemmemem e e e e e e S £ S B S S B S R B A S SRR L R RR S LA RN LR

Que, por proveido de fecha 26 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 12 de abnl de 2018, Por pr-;mdrncla de fecha 12 dt]ullr: de 2019 esta Direccidn
llama Autos para Resolver, —--——----—--- el e e i e A semssanas renneeTy

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera 7...) Que la sobcitud de registro de la marca "SERVICIO DE
PROTECCION AL CREINTO" ha sido presentada para amparar los servicios de fa clase 36, Que halwéndose
realizada el examen de registrabilidad de Ja citada marca, ésta Direceidn constdera que [a misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Mareas, que dispone gue no pueden constituir marcas: “"Art. 2 Inc. e)

- lox que ennsistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn del producto o
servicio de que se !'ml:r o gure pueda servie en ef comerelo pare calificar o describir a.rgu.rra caracteristica def
jproducto o servicha,”, . En consecuencia no ha fugar a lo solicitado,. - S e e e aan

Que., manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: Y. &f
respecto mi representada, solicitd el registro de la marca “SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO” para
cubwr servicios de la clase 34, realizando una biisqueda de antecedentes proviz para no iMoUrTic e ningrina
de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, m quebrantar ninguna dispoisicidn vigente sobre la
materia ... mi representada es propietaria del Registro No. 385566 para la marca SPC SERVICID DE
PROTECCION AL CREDITO ¥ ETIQUETA. en clase 36 ./ como asi también de .I':‘-'.:i Regutr‘m H'ﬂ"i' 430,798 v
431904, para [a marca SPC e clases 35 p 36(, )7 — e .

Que, corresponde a esta dependencia adminustrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|n't=r-putst|:|l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Quie, en uso de las atribuciones otorgadas por |a ley a esta dependencia adminestrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesidn del registro de una solicitud de marca, no sdlo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatona, velando siempre por el interés general. ----eeee

Que, tal como o expresa el Art. | de la Ley N” 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embarge, se encuentran reguladas en la propia legislacsdn marcana, clertas
restricciones para el registro de una marca: s decir, dichas limitaciones a la hora de consid :

del registro marcano s encuentran para precauatelar otros derechos o i tan v
d_mchui [m‘lshl‘uir LI TRl v et S ki or s B s e S S ey il --I-l-ill-l-illlllll-d::nrl rrr--r-l-r-i =
.ﬁ G
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO®, CLASE 35, EXPEDIENTE N* 211182015, SOLICTTADA POR
CARLOS MAMORU AJITA, —eeoemmmemm e e s s n e s ot a4 s 4 8 2 e o bt e e e

*

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a fa defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicioud en tramite v determinar si la
misma se encuadra dentro de las restnicciones para ¢l registro de una mirca previstas en la Ley de Marcas,

Que; a los efectos de determinar 51 |a solicitud de registro de marca *SERVICIO DE PROTECCION AL
CREDITO" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye |a designacion usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, [a cobertura
de servickos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar lu genericidad
dit [a solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de regstro de marca *SERVICIO DE PROTECCION AL
CREDITO" pretende obitener cobertura pira servicios de la clase 36, que textualmente descnbe: “Agencias
de cobro de dewdas: agenciss de crédire; andlisis financiero; consultoria fnanciera; descuento de facturas
(facraraje): gesndn de financlera; informacion financiera; operaciones financieras; préstamos a plazos;
préstamos (fnanciacion); transacciones financieras; verificacion de chegues® De ello se colige que, la
solicinud de auros si define al servicio que pretende identificar, por tnto, puede ser considerada incursa en
una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e} del Art. 2. de la Ley
D SIS oo mer s e s S o i g P o 8 B B A B 8 B 2 o i et e e

Que, respecto al regisiro alegado por la parte solicitante en su escrito de expresidn de agravios,
individualizado con el N* 385566 de la marca SPC SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO Y ETWJUETA,
se verifica en el sistema informatico de la Instiucion, que ha sido renovado por el Registro N* STI758
-slendo éste ﬂlll:bmn el --Igentt , en ese sentido se verifica que en el registro mencionado: **Ng se reivindica

alabrg ; razdn por la cual la exclusividad otorgada por el registro
MarCario me-m:br.mwju 3¢ da sobre los otros elementos que componen al signo distintivo, como ser SPC v la
elicgueta RO I, == e rrmm s e e 0 e i o o i e B 8 S e

Peor consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: jcull serla la capacidad distintiva de la presente solicinud de registro?, mas ain
teniendo en cuénta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicinud de
registro marcanio cuya factibilidad no resiste el menor andligis s mmmm e

Que, en bave al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motive de rechazo, pues al solicitar
SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO como denominacibn, sélo descniben el sentido o significada
conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que
[ [ LT T T m 1 = o PR

Que, ahondando adn mis en el andlisis, el Dr. Jorge Ctamendi. en suobra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre kas designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: *Existe tna linea
divisora tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es of producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mids que una idea, se Irafa de una certeza, y esto es ligico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, desting, argen, calidad, componentes, etodtera La diferencia esti en que s designgen
descriptiva es la necesaria o usual para aqueilo que se describe. La evocativa sibmpre tend
venformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasiz. Al concederse i
evocative ro se quita del dominio publico minguna palabra que se use para describir m:ra:;F

Brvinid Nioess b Pripe i lapkmnl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD DE LA MARCA
"SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 21118/2015, SOLICTTADA POR
CARLOS MAMORU AJITA. =—-smrssmersmmssrmsmsmrssssmsrssrssssess s s s s smsssmes s s ss s s s smssrs s s s e

de pradictas o servicios. No sucede lo mismo s se registrase tna designacidn descriptiva”™ . Respecto a Jas
designaciones genéncas, el Dr, Otamendi expresa; “les designaciones gendricas definen no directamente el
ohjeto en causa, sino la categora, 2 especic o of género. a los que perfenece ese olfels” -------wemrememeee-

Crue, de conformidad a lo previamente sostemido, asten impedimentos msuperables para que la
salicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamas previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2* inc. e de |z Ley N*1294/98 de Marcas, —--——rrerermerrerm s

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habléndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn armba a la conclusién de que no es viahle su

registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurmida, -—-—--aeeeeeesse-

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

Art |8 CONFIRMAR lu Resalucidn N* 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la
Direccidn de Marcas, ——--rrermemne S PR R - e s e e %

Art. 29 DISPONER el archivoe de la solicitud de registra de la marca “SERVICIO DE
PROTECCION AL CREDITO", clase 36, Acta N* 2111872015, solicitada a nombre de

Tl pieh i ¥ ]
Dy e Filfe!ifd bedmuiiia!
D s sned Lo rfisasd i Lo remal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y
ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N" 6637572017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO 5.4, —--—

O
Asumncion, 3 1 H"'I 2y

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por ¢ representante convencional de TALAVERA
ORTELLADD S.A. en contra de la Resolucion N® 868 de fecha 17 de rnngru de 2018, dictada pur la Direccidn
dE' lec]! 3' i e e i e e e e B R RS RS e RS e Sl BT EET PEE PR Tl It IEEI EEATES EEETEAS EEAA EE

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2008 se presents el representante convencional de TALAVERA
ORTELLADD S5.A., ¢ interpone recurso de reconsideracién v apelacidn en subsidio en contra de la
Resolucién N* 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Direccién de Marcas.-wrerrre=rsmsresresreecneees

Cue, en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
T I B o e oo £ AL RS RS

Que, el representante convencional de TALAVERA ORTELLADO 5_A expresa agravios en fecha 13 de
febrero de 2019. Por providencia de fecha 17 de julio de 2019 esta Direccidn llama Autos para Resolver, ----—

COMNSIDERANDO:

Que, la Resalucidn recurrida considera: % Whabiéndose realizado el examen de registrabilidad de fa
citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en fas profibiclones de fa Ley 129498 de
Marcas, gue dispone gue no pueden constituir marcas; Art. 2 inc. e) .. los gue consisten enteramente en

un signo que sea of nambre genérico o designacidn del prodiucto o servicio de que se trare, o que pueada
servir en el comercio para calificar o describor alguna caracterfstica del producto o senvicio, En
E‘ﬂﬂ-’il&“l’i‘tﬁ!ﬂﬂ.ﬂ-ﬂﬂhﬂ J'ugi'fikllmhr_:.[adaf J LR EESEENEEETTEETE e i i - e i Ay S e el i

Cue, entre olros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: . )Que, [a denominacion RENTO®
solicitada por mi mandante NO ES UN SIGND GENERICOD, tal como errdneamente afirma el Director de
Marcas. En efectn, una denominacian es gendnica, al decir def autor argentino jorge Ottamend), cuando e
trata. como su nambre lo indica de designaciones que definen no directamente ¢f objeto en causa, sino la
categoria, fa especie o of génern, a los que pertenece ef objeto® y el mismo autor nos proporciona fos
sgwentes efemplos: “Es of caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MAQUINA, MUEBLE, ASIENTO",
Ver lorge tamendi, Derecho de Marcas, Quinta Edicidn Acnualizada v Ampliada, Abeledo-Perrot {1995),
pikg. 72) /L. mi parre rechazs gue fa solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por
Cuanto que a simple vista ¥ sin mayores arrangues de locuacidad, safta qr.ul la p.ll.rbr..' RENTO se entiende
de forma manifesta, atrbuito de especalidad y cardcter novedosoy. )" =— Rt bt s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i:n'trrp:mgtul T S i s o e e e i i e 2 B S D B N W W e - i

Que, la jurisprudencia y doctrinag mis destacada sobre |a materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando Ja misma
constituye la denominacién con la gue necesaria ¥ corrlentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho carlicter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje comiente. En ese sentido, a fs. 01 de auros s¢ apre_éb'-:que la solicitud de
registro de la marca “RENTO" fue presentada pars cubrir servicios de la m
internacional, que textualmente describe: “Alquiler de bulldozers; Alquiler de compiress

- . T T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RENTO Y
ETHQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* $6375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S A —-—-

Alquiler de mdquinas de construccidn; Alquiler de mdquinas y aparatos para la construccidn; Alquiler de
m&m ................................................................................

Que, a los efectos de determinar si la solieitud de registro de marca *"RENTO” resulta genénica para los
Servicios que pretende amparar, debemas preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacian
usual de los servicios que salicita. En ese sentido, tenemos gque la denominacién *“RENTO” ne canstituye el
nombre habitual con el -:.]I.I-t s dmgna a los servicios de la clase 37 del nomenclador
internacional, ~r=rrrrrrrnsrissn s s s assa A S

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "RENTO ¥ ETIQUETA" representa una
creacion lingliistca distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales.
fenéticos & ideoldgicos que trasclenden su significado individual pari adguirir una wentidad marcana
robyista ¥ B ST, s sem s e e ke o e ep oo i s B e 4 8 Bk

Quie, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que- no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.--- TR TR AT AR R R Rt e b nat e nas

Que. al respecto, el Dr. Jorpe Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diclendo: “La marca evocativa es aquells que da al consumidor una ides clara sobre alguna
propiedad o caracterisiica del producto o senicio gue va a disingur, o aun de la acovidad gue desarrolla
su tiular.. /.. Las marcas evocativas san consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afirmacién es que cualguier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con elfas. Esto hace que of
titular de una marca evocativa deba acepltar, o no pueds impedir, que ofras marcas evoguen también fas
mmeFmpﬂlﬁﬂ'l’iﬂfmmmu -------------------------------------------------------------------------------------

Que., adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresién diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la magea.--———-seererrsrmeere

roarca sollcitada

RENTO®

Quee, la Resolucidn recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley, Al respecto, Io que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insosluyable. de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones vécnicas pnincipales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de uni MiSMa EMPresa. -« e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizad
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién considera que es un signo qu
tas caracteriShcay necesirias para prospersr en registro; por consiguiente, ¥ al no encontrarse
dentro de |as prohibiciones de la Ley N* [294/94 de Marcas, cormesponde revocar la Resolucitn
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 868 DE F'E.{']-[_hlfI]E MAYD DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RENTO Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDMENTE N*® 6637572017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADD 5.4, —---e

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

Art. 1® REVOCAR [a Resolucion N* 868 de fecha |7 de mayo de 2018 dictada por la Direccion de
T T

Art, X0 CORDEMAR |3 prme:um.ﬁn de Im: tramites de la salicivud rlr mg::l:rn- de la marca *RENTO",

Art. 38




DINOOONHN MAC IDHAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO on  PARAGUAL
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

MHMHWM 5 8

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*PROGAMER ¥ ETIQUETAS, CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017. SOLICITADA POR ADEL HASSAN
JRNITR, mtickmsmriit sttt el bbb b i i s

& il =
asuncien, & 1 WA anoR

VISTO: El recurso de apelecidn interpuesto por el representante convencional de ADEL HASSAM
AWAD, contra la Resolucidn N* 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada pn-ria: Direccidn de Marcas.

7 bl aeies

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta e representante convencional de ADEL HASSAN
AWAD, & interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N2 2231 de fecha 27 de noviembre de
2018, dictada por la Direcchon de MArcas., --— - r-rremrerese e et s et sac et b st s s

Que, en fiecha 02 de julio de 2019 fue dictada la pmudem:u que concedié el recurso de apelacién
lntErPLlEiiﬂ ke e B LA LEEAN LI NN ER PRI TEETEETEEI TR TR TR TR I e o o e e e e e

Que, en fecha 03 de marzo de 2020 el representante convencional de ADEL HASSAN AWAD expresd
agravios el apelante, Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Direccidn llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera ...) Qe la solicitud de registro de la marca "PROGAMER" ha
sicho presentada para amparar fos productos de fa clase 28 Que habidndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca. ésta Direccion considers que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/%8 de Marcas, gue dispone gue no pueden constiir marcas: “Art. 2 Inc. e} .. fos que consistan
enteramente en un signa gie sea of nombre gendnico o designacion del prodicto o sendoio de qiie se rate,
o que pueda servie en el comercio para c‘.'.-r.l'.'.l'-l'i."ﬂ.r o describur .-a!gum caracteristica a‘efpradurm O Servicio.”,
En consectencia no ha lugar a o solicitade. = renarmmnaanas reeas - mrmm e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios. entre otros argumentos: 5., ) (hie
el fundamento expresado en la citads Resolucidn es viniblemente inexacto, puesto que confunden
conceptos p principios bisicos de Propiedad Industrial al determinar fo que efectvamente constifuye una
marca, es decir, cualgquier signo que sirva para distingutr productos o servicfos. Que, la marca de mi
mandante se encuentra lmitada @ cobeir especificamente: Tuegos, maguinas de videojuegos; juguetes™, De
ninguna manera con [a denominacidn soffciteda se designan divecta o ndirectamente jos séervicios
detallados en dicha clase /. con la denominacidn soliciteda no se designan directa o indirectamente fos
productos detallados en dicha clase. mo indice absofutamente nads rrspﬂ‘h:-' F ,rlmdutl‘m VM e

congruente cualguier anguUITento ooRrario {., )T TR

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
.n-tE:]:luE!tﬂ 8 i e BB T B S N I F T R H N R o o o B i e e i

Quie, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe conssderar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que e signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulitoria, velando ssempre por ef interés general, <.

Crue, tal como lo expresa el Art, 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son si
productos o servicios. Sin embargo. se encuentran reguladas en la parapqq ]I:gi*.:lia::p‘n'!t eIy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION M® 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBERE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRD DE LA MARCA
"PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N*® 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN
AW&I}.— .................................................................................... e

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcarno se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
d,urgcm“ COISTIERIIT WIFEA TELEETH, == mm et e s ot e 00 B L Lkt 5 i o S o e

Que. a los efectos de determinar si la selicitud de registro de marca *PROGAMER” resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los productos que solicite. En ese orden de ideas, la cobertura de
praductos salicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genencidad
de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA"
pretende obtener cobertura pura productos de la clase 28, quu t-lﬂrru:hnent: deseribe: qu.,-g::.;, m&qums

drql_rdmmjuauﬂfj — e A Ak R bR m da hmg O e Al e ST ——— it ek

CQue, conviene traer a colacian lo dispuesto en las “THRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGLIAY™ sefialan cuanto sipue: ¥..) Un signe serd descriptivo de fa calidad de los productos o servicios
st cansta de témminos u ofros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la
Wil@ﬂiﬂﬁ:ﬁ‘dﬂﬂﬂﬂﬂﬂ#ﬂ!ﬂpfﬂdﬂd{ﬁnm&m rnrh;ewmm

A1) 0§ productos o Senicios, o 4 la calidad inherente
real de J'm Ir.-.l':1.|:|'1.lr fEré O SeTVICTOS, H:rr E';.'-:'mp&:r F-Lu _'.Jgur:-nu-'r SEETIOS padr.[,r.rj ser descriptivos de fa calidad
de cierfos productos e servicios: LIGHT, EXTRA VIRGEN', FRESCO. SUPREMO' o HIPER LIGEROY_.) El
musmo matenal sefala: . )Una combmacion de dos o mas palabras en o gue cadas una de ellas es
descrptiva de [as caracterfsticas de o propios productos o servicios, también debe considerarse
descriptiva ¥ 0o podila registrarse conwe Marcs DIl esos productos o servicios La simple unidn de
elementos descriptivos sin introducity minguna variacidn inusual darfa lugar & un signo fgualmente
descrptive no registralle. Por epemplo, fas sigusentes combinaciones de palabras podrian considerarse
descriptivas ¥ no serdan registrables: “Cine Comedia® para senvicios de emision de programas de radio y
televisidn, fa produccidn, exhibicidn y alquiler de peliculss, y la asignaciin, transferencia, alguiler y otra
explotacidn de los derechos de las peliculas; “Teleayuda® para dispositives electrdnicos destinados a la
rransmisidn de vez y datos. servicios de reparacidn de automdviles y reparacion de vehiculos, explotacidn
de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informaticos para
determimacion de vehfculos, "LINEA COSMETICA” para productos cosméticos y preparaciones de foeador;

ot "LINEA VERDE" para productos gue purdrn u,fuﬂamea uni filosafa .-Jp.rugr.mru de cundado del medio
ambiente {..)° El subrayado es nuestro.--- st ST T B P BRSPS

Que, en base al andlisis de los prrafos precedentes, en conjunto con la denominacidn solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejsdeo un motvo de rechazo, pues al sohcitar
PROGAMER como denominaciin, sélo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser
ofrecido: La denominzcién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto
y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa, — s

CQue, una marca debe servir como un signo distintivo gue permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un pml:llu-:tu o servicio frente 3 otros en el mercado, Por tanto, resulta fundamental
cuestionarmos; joudl serfa [a capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mas ain
teniendo en cuenta que la denominicion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros mmp&ﬁ:dﬂl‘&'. Lo
acarreando con ello un nesgo |:|ir.|- los consumidores, a quienes pudria snducir al error solf

calidad de los productos ofrecidos.-- e e e b s iR R e LI

! Phreoeain Pgcnnat de Propestad Serelecmal (TN APLL Svrerarnoen parn o enames e sy o Piigee, pp. 1715 18 qh%ﬁh:ﬁ::::t 1;‘:::::::

[ompes wvere inape gy g el ov S supsoled- mmlaau e i ARG
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PROGAMER ¥ ETIQUETA®, CLASE 28, EXPEDIENTE N* 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN

me i e e e e e e e A S R R T N T T L T T RN T R TR AT TR
r

Al respecta, Otamendi. nos ensefia lo siguiente: “Existe una Nnea divisoria fenue entre los signos
evocativos registraldes v los deserptivas geee no fo son. Los signes evocatives dan una idea de ool es of
products o sepvicio en cuestidn o sobre sus componentes o caracterfEiicas. A veoes, mas que una rdea. se
trata de una cerfeza. ¥ esto es ldgico puesto que. de lo contrano, la marca seria engaftasa. El signo
degcriphive  tambuién deugn'.l -F.?I']"ﬂ mnm.'u E‘.-Iﬂi.‘n’i!.f‘i‘"if]‘-l:'is. Funrmnes desting, ergen. calicdad,

wmm Al mnfe-n'me una marca evocativa no se quua dm' dnmmm pﬂb.l'ﬂ:n
ninguna palabra gque se use para describir caracterfsbica alguna de productos o servicios. Mo sucede g

misme sl e registrase ung designacidn descriptiva ™, El subrayade e5 nuesng, -

Jue, de conformidad & lo previamente sostenido, exsten impedimentos insuperables para que |a
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de
prohibicidn establecida én ef art. 2% inc. e} de la Ley N* 1294/98 die Marcas, =« reessnas e sesarvesvems

Cue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccitn armba a la conclusidn de que no es viable su
registro en esas condicinnes, por tanto, cormespande confirmar la Resolucion recurnida. e

POR TANTO,
L4 DIRECTORA CENERAL INTERIMA DE LA FROPIEDAD TNDUISTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucitn N* 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dicrada pm In
Direccitn de Marcas, - T T L e

Art. 22 DISPONER el archiva de la solicitud de registro de [a marca "PROGAMER”, clase 28,
Acta N 9491272017 solicitada a nombre de ADEL

I IERECHD I MARC AN — forge CRamenili ¥ B CABS, Alnifeda Peomd, 10T = Pag. T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 851 DE FECHA 25 DE SEFTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
78259/2016 A NOMEBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. rvserrmermeeesemeseese et mecaeeaces

Asuncién, 3 | MER 70

VISTO: el recurso de apelacitn interpuesto por el representante convencional de FARMACO
S8.A en contra de la Resolucion N* 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Direccidn de
ATUNOS Marcarion LIl g omng, ) «oc st e e 8 8 s e B B S S LS S B S AL S SRR L R S s LR SRS

RESULTA:

Que, en fecha OF de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de FARMACO
8.A e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N® 851 de fecha 25 de E-I:Fltl‘ET'I'!bﬂ' de 2019,
dictada por la Direceidn de Asuntos Marcarios Litigiosos.-- e rrr———— —

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dl.::uda la prnwdench que concedid el recurso de apelacidn
|.TIEE1'FILLE'SI‘I'.| I EEAEEEEEETEITESTEETEETTETIERTETITETESTTITTESTTIETES S s T

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARMACO S.A. expresd
agravios; en fecha 07 de abril de 2022 DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio
de Agente de Propiedad Industrial contestd el traslado de la expresidn de agravios; en consecuencia esta
Meeccitsn llama autos FHI'E resolver en 'EE‘EhI X2 de ﬂ:lﬂj I:IE 202, ==csrsasanassssarrmarnsennrprrmnarerra s n e r ey

COMSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: ¥_Janalizando las marcas en conflicro, entre la marca
solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS ¥ ETIQUETA™ ¥ fa marca "LANDERLAN™ fﬂ-_l:l-l:lﬂl_'ﬁl"r_,i'. N0 pxisten
similitud denominatica en los planog visual, ovtogrifice, conceprual v por sabre todo fonética: ambas
marcas estin expresadass de diferentes maneras, iz combinacidn de Jetras o5 pronunciada fotalmente de
diferente manera, Por lo tanto, resulta improbaeble gue exista confusidn yieo asaciacion a lr marca base de la
aposicion, /. Esta Direccidn es del criteno que las marcas en pugna deben ser analizadas en canjunto. Asi
podemas notar que al comparar fa marca solicitada con la marca base de la olyecion realizada, estas mo
defan la misma impresion, Por ello, conchiimos qme no h-n} -'dmndad. pnr .l':: que resuita viable la
coexistencia pacifica de l#s marcas-en pugnaj.. )™ —------ =

QJue, entre ofrod argumentos, se agravia e apelante FARMACO SA. y manifiesta; . bresuita
totalmente falsa la asercian de que las denominaciones son perfectamente disimiles e inconfundibles. Que
el hecho de que la misma carezca de fundamentacian agrava la degalidad de fa citada resolucion pucs se
camenten no solo errores “in iudicando”™ al desconocer los hechas que hace al fondo de la cuestidn, sino
tambuén “in procedendo” ol carecer de motivacidn suficeente v al negar fa fundamentacidn de la oposician
que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas, De esta forma results claro que lis denominaciones
enfrentadas son casi idénticas y ambas estdn depositadas en la misma clase, De esta forma tenemos que
entre PROLANDER SUPLEMENTOS (sofliciteda) v LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES
ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registra. En resumen, la Resolucidn del inferior carece
de ngidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en & derecho ¥l doctrina
Fmpfﬂﬂl't'f,:" e e e e e i i i e 5 e 8 i e 8 8 A L . S I N D N S

Quie, el solicitante DIEGO TOME KANONNIKOFF por dereche propio y bajo patrocinio de Agente de
Propiedad Industrial contesth e traslado de la expresion de agravios, en los siguientes términos ©
oponente menciona en su escrito de expresion de agravios que no existen subicwnics
diferenciadores entre las marcas enfrentadas, Sin embargo, al realizar un cot

IR R =1 ]
ot s g il ladure
i W s :FIII-_—|:-|'|'|-'=:r|.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N*
78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, =ssscsssssscssessmrmrmsemamsssesmme e msmmstessemr s

confirmar que la Resolucidn tiene fundamentacion razonable _f_ podemos notar como primer elemento
diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada.
WNos enconframos anfe uha marca mixta y otra denominativa ... Este elemento visual es de suma
importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza ol cliente cuando plensa en el producto
o en el servicio que desea adquirir ..[... tenemos €l aspecto ortogrifico de las marcas en pugna. Por un lado
tenemos a la marca registrada "LANDERLAN® esta compuesta por (%) nueve letras v tres silabas, en tanto
que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS" esth I-'{-Impl.lﬂ-l'i p-nr (2} dos paiahm{!ﬂ:l veintitrés
betras ¥ @ su vez cuenta con siete sllabas].. )" e

Que, corresponde a esta Direccitn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (solicitada en
clase 05} y ka marca LANDERLAN (registrada en la clase 05, seorree e

Que, al imiciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente gue ef mismo sea realizado
desde una viswon de conjunto, como es regla gemeral en el derecho marcano, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcian de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, cn-rrrspnn-de a esta instanciz administrativa determinar si lgs marcas en cuestiom
pueden o no ser confundidas en el mercade, tras un andlisis desde la ptica de los eventuales
D P LMY O o= o m o e s o o e s 0 B B et ki i e s e

Que, en gse orden de ideas, corresponde a esta instancis admimasirativa resolver 1 cabe o no la
posibilidad de confusion entre [a solicitud de registro de la marca "PROLANDER SUPLEMENTOS Y
ETIQUETA", clase 0%, con la marca oponente “LANDERLAN" registrada en la clase 08, —essaaans

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA  [marca solicitada)

LANDERLAMN (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre s, no
necesarfamente causardn confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
I.I'I'!IPI.'E'EIIfI'I visual muy T st e e o e e e e e s e b b 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 exsstan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucidn del presente limgo, ¥ nos permitimos transcribir a

continuacién *..En principio, ﬁdmﬂmm ﬂquenﬁuh uru.bgm u'-u.l'.nuﬂm-rfnn nupartﬁmugnmﬂ
separadas en forma arbitraria (747}

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *PROLANDER SUPLEMENTOS " v la
marca opanente “LANDERLAN®, por mis que compartan letris no se leen de la misma manera, tampges
poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, La marca solicitada tieg
vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo, Alega la parte oponente; dcerca de |
similitud en las denominaciones PROLANDER - LANDERLAN, sin embsrgo esta

Dot b o Blarvan, [oorge Diarmamh. Ediavmal: Lewoa™egm « Sleledee Perrod A8T F000 LIIL“llI'IHH:u by Tt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA". CLASE 05, EXPEDIENTE N°
78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF. —--semes et eeee et

administrativa consadera que las mismas poseen diferencias ortograficas considerables, estas diferencias
ortogrificas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciacitn, —--—-—-----

Que, al respectn, las “IRECTRICES PARA El EXAMEN [ MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
stgues ¥..) Lo comparacidn visval de fas marcas denominativas se basa en un andliss del mimero y la
secuencid de las letras o caracteres, 1a pasicion de las palabras o de los caracteres cotncrdentes, ¢f ndmero
de palabras v la estroctura de fos signos (por efemplo, Jos elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [ [ Se entenderd que existe simifitud forética st el sonido de la pronunciacidn de los
elementos verbales de fos signox comparados fuese ef mizmo, o lo sufictentemente cércino para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave par determinar fa impresicn fonética general de un
signo denominativo son sus letras ¥ silabas y su orden y acenhisaecion particidares. B examen de las s8abas
camunes reviste una especial importancia al comparar marcas fondticamente, ya que una similitud fonética
esrerd determinada por fas silahas comunes y su combinaciin idéntica o similar. Por efemplo, los sigudentes
signos  denominativos contienen algunas silabas (guales pero ofras diferenies o con un Rime de
pronunctacidn diferente por o q.l.le- san fonéticamente diferentes; j‘ilgm'.r anterior CLENOSAN frgrm
POSEEIIOr ALETISAN L. ) ot rssnnensms e s e s e e o e

Las similitudes alegadas por ¢l oponente se basan en que comparten la particula LANDER. En ese
sentico, comao ex sabido, lo proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no @ sus
elementos tomados de forma alslada. Por ello cabe afirmar que la proteccion olorgada a la marca registrada
LANDERLAN 3¢ extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, v no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razan por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -adn en |a misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —------emeeeeee

En tal sentido, Jorge Otamend: sostiene que: &l derecho marcarto no protege prefijos o p-'irl'-‘i‘ﬂn'-i.'i‘
camines ctando no canstituyen por sf MISMos e SIgNo GISHITING. e e s

Que, adicionalmente, otro criteno a sér analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposiciin en estudio es s existe coexistencid previa, Al respecto, vemos que existen ofras marcas
registracas a nombre de diversos tinulares en 1a clase 05 (clase solicitada en estos autos y en |a cual se
encuentra inscrita la marca oponente) gque utilizan LANDER como parte de su denominacion. Segan la
Iisgueda realizads en el sisterna informitico de la Institocion, también se encuentran registradas las
marcas: LANDERFIT, Registro N® 448595 a nombre de MUNDO FIT 5.A; LANDERBAR, Registro N*® 552094 a
nombre de MUNDO FIT 5. A ETILANDER. Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS CELS.A: MESOLANDER, Regstroa N* 488372 a nombre de Gerardo Benmigno Garcia
Barrientos; extremo que demuesirs la corvistencia del oponente con otras mircas registradas en la clase 05
con dicha denominacidn -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccitn no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en

rtgmtm --------------- e e R R R T T TR T R RN T Ty e

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del

lns administrados, tanto en la substanciacidn del procedimiento como en las decisions
atorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento” —-----r-evoeas

! [areccifn Waceeral de Progiedad Pamlooia) (TR AP, Svwamscer pame of ruameen o saecor ee Poasagsn e B2T y 286 0 Thigam =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMERE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA ‘FROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N*
TAZ259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, -~ -—--scrres e s rs s s s s smm s sm s snasssssssssss

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: "Un factor de gran imporfancia a rener en cuenta en fos casos en que se discure la
confusidn es la coexistencia anterior de fas marcas en pugna, Una eoexistencia en o mercado de dos

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin qrue se hayan suscitado :‘a:rnl'imnm-s e L
meyar prueba de fa inconfundibilidad, y asf se lo ha recomocidn, ™, —-re e s s s

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
imagen de un pufic cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro ¥ fondo rojo, en
diagonal la demoninacion PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en :unjuntu depa una
impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a fa marca -oeeoesma i

marca salicitada

bip

Por tanto, por [as razones expiestas resulta plenamente wable una eventual coexistencia pacifica
entre las marcas *PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA®, clase 03 y *LANDERLAN", en [a clase 05, —-.

Que, en base p las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn 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 comparacidn, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida ...

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 18 CONFIRMAR [a Resclucitn N* 851 de fecha 25 de ::meﬂ'lr{ de 2019 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcaros LIIEIOS0s, » s e st

Art. 7% ORDENAR la prosecucitn de los tramites de la solicitud de registro de la marca
‘PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° T8259/2016 a
nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFE, --=r--rerriessmimmmenme Yo SEdatata

Art. 3% NOTIFIQUESE por Cédula -----—msvmrermrererrs

b CISERECHO BE MARCAE ~ jonge Dismend, ¥ B CARA, dhefedo Perron 1097 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* T258/2016 A
NOMBRE DE DIEGQ TOME KANONNIKOFF. «-s-cssssmsmmessresr s ses s sttt et

Asuncidn, 1 ] Ll

VISTO: el recurso de apelacidn imterpuesto por el representante convencional de FARMACO
S.A. en contra de la Resolucion N® 359 de fecha 31 de julio de 2020, dictada por la Direccidn de Asuntos
Sdarcarios L|'[|_E|ﬂm?'| rErrERTEITEETESTEETEESTESTEETTERTEETEETEETTES EarEErEEEEEEEssTAsEEITESTrESESTEETrEITSSEEEsEEEEE

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de FARMACO
SA. & interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluckdn N® 359 de fecha 3l de |u|.1n de 2020,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos. - s S i e

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
jﬂt!l"F‘LlE!h.'l. e i e 5 e e e 8 e e e S S S 8 S 5 e 0 S 0 5 R 0 R I B B

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARMACD S.A. expresd
agravios: en fecha 04 de abnil de 2022 DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propao ¥ bajo patrocinia
de Agente de Propiedad Industrial contestd el traslado de la expresidn de agravios; en consecuencia esta
Direccidn lama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021 — oo st

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn  considera  que:  Toanalizadas  las marcas “PROLANDER
SUPLEMENTOS ¥V ETIQUETA" (marca solicitada para la clase 35) vs. "LANDERLANT (marca aponente
registracla en la clase 05), esta Direccidn es del criterio que las marcas enfrentadas si wen comparten silabas
&N Ccomin en sus denominaciones, son diferentes en fos planos visual ¥ fonético, al pranunciar ambas
denominaciones se puede aprectar que son disimiles, par o que esta Direccidn considera gure la opasicidn
&5 improcedente ¥ por consiguiente corresponde fx prosecucidn del regstro de la marca soficitada ...
oo aspect gque esta Direccidn considera refevante destacar es que of solicitante peticiona el registro de
una marca de Hpo mixts, debido 3 gue cuentas con i nﬁmnﬂm y-"i.l J‘agm:pn :}ue e pfqunn:r-:ln: atros

rasgos especiales ¥ propios & s3 marcaf. )™ —seeeeee-

Que, entre otros srgumentos, se agravia el apelante FARMACD SA. y manifiesta: . Jresulta
totalmente falsa la asercidn de que fas denominaciones son perfectamente disimiles e incanfundibles. Que
el hecho de que Ia misma carezca de fundamentacidn agrava la legahdad de la otada resolucidn pues se
comenten no sofo errores “In aadicando” al descondcer fos heches que hace al fondo de la cuestidn, sino
también “tn procedendo” al carecer de mobvacidn suficrente v al negar la fundamentacion de la oposicion
que se funda en e Art 2 de nuestra ley de marcas, De esta forma resulta claro que fas denoiminaciones
enfrentadas son para clases distintas pero relacionas y son casi identicas. De esta forma tenemes gue entre
PROLANDER SUPLEMENTOS (solicitads) ve LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES
ELEMENTOS INFERENCIADORES que admitan su registro. £n resiumen, la Resolucidn del infenor carece
de rigider argumentativa, ssmplemente expone su parecer sin fundarse en of derecho ¥ fa doctrina

fmpfmnfﬂ'..._] SIS LU RS S (DRI N IS S S L S T LS IR S S L R P T S PR PR VO R P PR VRN T PR T PP T PR PR T R AT PP

Que, ol solicitante DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de
Propiedad Industrial contestd el traslado de |z expresion de sgravios, en los stiguientes Wermines (..
c-p-un:'ntr menciona en sy escrito de r.-:-:praslﬁn de agravios gue no -EIIEtE:i‘I mﬁ:hmtﬂ elementos

Thiprzme N 0! ||1'||-| did |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA®, CLASE 35, EHPE-DIEHTEH" Wﬁﬂiﬂlﬁ&
NOMBRE DE DHEGO TOME KANONMNIKOFFE, seesssmnsiscnsnmasnsssssssssnssssssnnss i e s e

confirmar que la Resolucidn tene fundamentacion razonable. Principio de especialidad - Clases distingas.
Es menester hacer mencion al Principio de Especialidad cuando confrontamos dos marcas cuyas clases son
distintas y no llevan ningln tipo de relacion entre ambas, Este principio establece los limites de proteccidn
marcaria debido & que el titular de una marca registrada tendri derechos exclusivas solamente sobre los
productos o servicios para los cuales fue registrada .. podemos notar como pnmer elemento
diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada.
Mos epcontramos ante una marca mixta ¥ otra denominativa ., Este elemento visual «5 de suma
importancia considerande que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto
o en el sericio que desea adquinr /. tenemos el aspecto ortogrifico de las marcas en pugna. Por un lado
tenemos & la marca registrada "LANDERLAN® esth compuesta por (9) nueve letras v tres silabas, en tanto
que la marca solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS® estd cum.puma pm {I:I dos palabms. (ED] veinritrés
letras v & 501 v cuenta con shEte SHaBEE] )5 e e e g s

Que, corresponde a esta Direcchdn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, ¥ la
consecuente coexistencia o no de las marcas PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUET& {solicitada en
Etiw .IE}FIH Ml:a LMEM !’rfﬂjﬂmdi Erl. Ii r_lue m] T e S T T AT T T TEIT FETTITE T TR T EIAANENEG

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que & mismo sea realizado
desde una visién de conjunto, como es regli general en el derecho marcano, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepciin de una de las marcas puede ser asociada con
ia otri. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidis en el mercado, trus un analisis desde la Aptica de los eventuales
T M ITENE b sttt b i b i i e o B A 4 - S A i

Que, en ese orden de ideas, comesponde & estu instancia administrativa resolver sl cabe o no la
posihilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “PROLANDER SUPLEMENTOS Y
ETIQUETA", clase 35, con la marca aponente "LANDERLAN® registrada en la clase D5, —— - cvmmmnnmnnaene.

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA  (marca solicitada)

LANDERLAN (marces oponente)

Que, 51 bien es certo que las denominaciones analizadas conmtiénen similitudes entre &i, no
necesariamente causarin confusion én ef seno del pablico consumidor pues. en su conjunto, dejan una
Imp,reslﬂn 5"“‘] m“r d|rﬂrntcl —mm EETTAE R E T 0  e  iie e e e e -

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de |3 wsitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser én conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucidn del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribir a

continuacion “._En principio, es Hmr;,rumnu.qu deb:ura&gﬂuuﬂﬂlﬂhns}nuammmw:
separadas en forma arbitrara (747).- . WS . =

Jue, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante 'Pﬂﬂl_.[ﬁﬂﬁ :
marca oponente “LANDERLAN®, por mis que compartan letras no se leen de la misma

- 5.l|||:|.|.l|1|l
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P'DH.LI'I.EU.FL].EEE‘IJHFI'HLMI.A.REEGLLEIﬂHF]ﬁDEPEEPMS]ﬂE]UUﬂDEMHDIET&D&PﬂHM
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOS0S, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, E."EFEDIETI'E N® TE258/2006 A
NOMERE DE DIEGO TOME KAMONMNIKDIEE, <« - somsormreeam e crssrssms s mm s s rsaneres s ssseam e mmsrar s resris

poseen la misma longitud, comao ¢ puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos
vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema
smilitud en las denominaciones PROLANDER - LANDERLAN, sin embargo esta dependencia
administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortograficas considerables, estas diferencias
ortogrificas derivan en una marcada diferencia fonética debide a su diferente pronunciacion, —--—--—--

Que, al respecto, las “TNRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" seflalan cuanto
sigue: V..) La comparacidn visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del ndmero y la
secuencia de las lefras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coipcidentes, ol nikmero
de palabras v I3 estructura de los signas (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante giiones) [ Se enterderd gue existe sivlifug fondtica s &l samdo de la pronunciacion de los
elementos verhales de los signos comparados fuese of misme, o o suficientements cercans pard Que no e
puedan distinguir awditivamente. Los elementos clave para determinar [a impresian fonética general de un
sigho denominalive son sus letras y sflabas ¥ su orden v acentuacidn particulares. Bl examen de las siTabas
comines reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente., ya que una similitud fondtica
estart determminada por fas sflabas comunes v su combinacian idéntica o sumiar, Por ejemplo, los sigurenies
signos  denaminativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un fmo de
pronunciacion diferente por o que son fonéticamente diferentes: Signo antenor CLENOSAN Signo
PoEterdar AL E O AN . e e e e

Las sirmilitudes alegadas por el oponente s& basan ¢n que comparten la particida LANDER. En ese
sentido, como es sahido, |a proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintive y no & sus
elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccidn otorgada a la marca registrada
LANDERLAN se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, ¥ no e otorga
exclusividad sobre sus elementos tormados de forma separads, razdn por o cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -20n en la misma clase-
toda vez que la marca postenor posea elementos que ln diferencien de la marca anterior. —--coes.. .

En tal sentido, |arge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario ma protege prefijos o particulas
comunes cuanda no constituyen por si mismos of Sigmo dishintivg, S—r-r- -

Que, adicionalmente. otro criterio a ser analizado & la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposiciin en estudio es s existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que exisben otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 (clase en la cual se encuentra inscrita l marca
oponente) que utifizan LANDER como parte de su denominacion. Segin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucian, tambien se encuentran registradas lai marcas: LANDERFTT, Registro
N® 448595 a nombre de MUNDO FIT 5.A; LANDERBAR. Registro N* 582094 a nombre de MUNDO FIT 5. A
ETILANDER, Registro N* 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PFRODUCTOS ETICOS CELSA
MESOLANDER, Registro WN° 488372 a nombre de Gerardo Berigno Garcia Barrientos; extremn que
demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clise 05 con dicha
denominacion -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccibn no encuentra
fundamentos legales que impidan que a solicitud de registro actual pueda prosperar en registro,----------

En ese sentido, fa Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 incis
Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberdn actuar sin ninguna-diseri

oo, o ibmap g g penal s b g el mabainsl s desice :n: :Ii:ﬂ"'lr"miuu bt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETAS, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A
NOMBRE DE DIEGO TOME KANOMNNIKEIFF. «tastessatostimritssmsessmtssmsssmtt e simts masam s sems srmsmsmrsmsaeseees

los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones gue adopte,
otorgandaoles ratamiento y turela igualitanos frente al procedimientn,,” — - s

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere & la coexistencia de la marca
oponente diciendo: “Un factor de gran importancia @ fener en cuenta en los casos en gue se discute [
confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en ol mercado de dos

marcas, uha de effas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin gue se hayan suscitido confusiones es fa
mejor prueba de fa inconfundibiicad, y asf se lo ha recanocido, ™, - srrrreeremrers et

Que, adicionalmente, la marca solicitads cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
imagen de un pufio cerrido de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en
diagonal la demoninacion PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en CU“I'—'-“'I' dz|a L
impresidn diferente, aportando este elemento cierty distintividad a la manca -ss«seeesieenes e

Por tanto, por las razones expuestas resuita plenamente viable una eventual coexistencia pacifica

entre las marcas “PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA”, clase 35 v "LANDERLAN®, en la clase 05, —--

Que, en base a las consideraciones de hecho ¥ de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, distintas una de
oira en todos Jos planos de comparaciin, por tanto, corresponde confirmar b Resolucian recurrida.eooe--

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

Art, 10 CONFIRMAR 4 Resalucidn M* 359 DE FECHA 3l DE [Ul.ll.'.i DE 2020 dictada |:|-|:-r la

Direccidn de Asuntos Marcarios LitIgi0sos. «s-swsss.- ik FrE e

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"PROLANDER SUFLEMENTOS ¥ ETIQUETA®, clase 35, Expediente N* T8258/2016 a
namhbre de DIEGD TOME KAMOMNMIKOFE, e maamnna e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Céduli, -—----mvrrerrommmreens

' THERECHED OF MARCAS® = huge SRameench. 9 [id, CARA, &bsleio Perros 1T -



