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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* 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL.-- -

Asuncion, ] [ NAR 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Claudia Fadul en
contra de la Resolucion N° 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y;---=------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2025 se presenta la representante convencional de Claudia Fadul e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 148 de fecha 13 de febrero de 2025, dictada
por |a Direccin de Marcas. «ssssssssssssssmssmmmssennmenenseisssmsssnes s s saenas e seaen s s an e ena s s sras s s

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
i;ntEI‘]:IUEStU-. .........................................................................................................................

Que, en fecha 29 de abril de 2025, la representante convencional de Claudia Fadul expresé agravios;
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de
ma}}ﬂ dg N, s s s s o B

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020-2064106 Deneominacion Venice Clase 36 Registro 523671 Titular Inmobiliaria Raices S.a. (PY)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" ----=-===--==--========----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) se puede apreciar que nos
encontrameos ante signos con elementos perfectamente diferenciables entre si, que vuelven inconfundibles
a los mismos: Desde el plano visual, encontramos que la marca solicitada es una mixta, que cuenta con un
logotipo novedaso y distintivo, que por si solo extingue cualguier supuesto riesgo de confusion con el
signo registrade con anterioridad, el cual es una marca denominativa. Por su parte, recurriendo a la
dimension ideolégica, encontramos que el signo registrado “VENICE™ es una palabra en idioma inglés, con
un significado ficilmente reconocible por parte del publico consumidor, cuya traduccion al castellano seria
“VENECIA", la ciudad italiana. En cambio, el signo solicitado por mi mandante, “VENIRE", se encuentra
constituido por una palabra en idioma italiano que significa “VENIR"(\. )" -=----=ssmsmsmsnsmnmenmnssnmnsnsnnnanns

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂtEI'leEE-lﬂ, ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el anilisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que la recurrente presenta en autos "AC

CONVIVENCIA PACIFICA DE MARCAS" celebrado entre INMOBILIARIA RAICES S.A., titulg
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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° 81961/2023, A NOMBRE DE CLAUDIA FADUL,-====s=sssssssassssssczsanas

antecedente y la Sra. CLAUDIA MARIA FADUL GONZALEZ propietaria de la marca solicitada, que expresa
cuanto sigue: *(..) Las Partes acuerdan la coexistencia de las marcas “VENIRE" y “VENICE y logotipo” en el
Paraguay (en adelante el “Territorio”) para los servicios comprendidos en la clase 36, en los términos y
condiciones que se formulardn a continuacién.../.. INMOBILIARIA RAICES S.A. se compromete a no objetar
el uso de la marca *"VENIRE y Logotipo” por parte de CLAUDIA FADUL o de su empresa, CREO INMUEBLES
S.A. en el Paraguay; ni a oponerse a su registro como marca (...)" El documento cuenta con certificacion de
firmas, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones, -----------

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de reglsrm de marca "VENIRE Y ETIQUETA" es viable pm‘ lo que mrrespunde revocar la
resnluclﬂn rE,Eun'"dE D i it b T T TR p———— EEa s .- et rssrTrETrEEEL s

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N* 148 de fecha 13 de febrero de 2025 dictada por la
Direccion de Marcas. =«--«=-s-e e s st e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“VENIRE Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. N°® 81961/2023, solicitada a nombre de
CLAUDIA FADUL.

Art, 32 NOTIFIQUESE. ==sssssssseccmominmcemmeannaaaaaee -

Direecien GenenidbProzics i1 [nEaggria!
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 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° 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A.~----s-ssrssen- s A S ——

Asuncién, 7 7 Al 1076

VISTO: El recurso de apelaciﬂn interpuesto por el representante convencional de FIRESA S.A, contra
la Resolucion N2 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por la Direcciéon de Asuntos Marcarios
Bt e

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de FIRESA S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N2 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada por
la Direccidn de ASuntos Marcarios Litigiosos, ««-s«sesse o e e s s

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElaCiON INEEIPUESTO. - -wm=n s et o ettt e s

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de FIRESA S.A. expreso agravios;
dictindose en fecha 21 de julio de 2022 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 término de ley, -——-------------omeeeeees

Que, en fecha 25 de octubre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion General
llamé autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2022 «cee e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera ..) en un analisis en conjunto encontramos que entre las
marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo. Por lo tanto, estamos delante de una
marca que retne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marca. Que, es muy
notoria la diferencia entre las marcas en pugna. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos,
las mismas difieren en el plano fonético, uno muy diferente a la otra evitando la posibilidad que el publico
las asocie entre si, por lo que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada sea registrada (...)"-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "{..) Niego categdridcamente que entre
las marcas HYPERCREDIT vs. HYPER no existan semejanzas, tal como se afirma, sino que la marca
peticionada en autos se encuentra integramente comprendida en la marca invocada como base de esta
oposicion, pues aquella reproduce totalmente la parte inicial de ésta../..Entonces, asi concebida, la marca
HYPER pareciera ser una variante de [a marca HYPERCREDIT, va registrada en nuestro pais por mi
mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se debe al hecho de que las marcas enfrentadas se
recuerdan de manera analoga. .../.. Como consecuencia, no puede permitirse la coexistencia pacifica de la
marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadisimo
riesgo de confusién indirecta entre /as marcas en pugna. (...)" --=--====s-=ssmssmmsemnsosooni i

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “(..) Antes #fie nads
guiero poner a conocimiento de esta Direccion General, por considerar pertinente, gu 1 Dirg
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en fecha 1l de enero de 2019, con § a mh Tk
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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 SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “HYPER®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A.----s----rssememrmeescmmmemnencas i

MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A., que corresponde al Expediente N° 17/82577, lo cual podri ser
corroborado por la Direccién General, ingresando al Sistema Informético de la DINAPI. La recurrente en su
presentacion entre otros aduce que la marca solicitada HYPER pareciera ser una variante de la marca
HYPERCREDIT, ya registrada en nuestro pais por mi mandante, o una marca derivada de ésta, lo que se
debe al hecho de que las marcas enfrentadas se recuerdan de manera andloga. (...) Al respecto, me permito
senalar que la marca que representa el colega en cuanto a servicio refiere, es totalmente diferente, distinto
al rubro que se dedica mi representada, limitindose ésta exclusivamente, a ARTICULOS PARA LA PESCA. La
seniora Directora General, podrd apreciar que se trata de PRODUCTOS MUY DIFERENTES a la solicitada por
mi parte, por tanto, no se puede atribuir al inferior que no ha tenido en cuenta sus registros, porque tales
registros SON DIFERENTES, en servicios a la solicitada por mi parte, y por consigutente no da lugar a dudas,
de manera que no podra causar en el consumidor, ERROR y CONFUSION, por lo gue no se estara violando
la naturaleza misma de la ley de marcas, cual es de imponer orden y previsibilidad en los agentes
econdmicos, contrariamente a lo senalado por la adversa./.Al respecto, me permito transcribir a
continuacion marcas que actualmente, COEXISTE pacificamente en el mercado, con la marca de la adversa
Y la marca registracla por mi parte, compartiendo la RAIZ, HIPER, (...)"--=-====smmssmmremmarsmme e

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

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

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “HYPER”" (Clase 35) v la
oponente *HYPERCREDIT" (Clase 35). vemos que, ambas marcas coinciden en elemento inicial “HYPER"
presente en estas denominaciones. No obstante, se advierte que las marcas difieren tanto en su estructura
como en su forma de expresion. En efecto, la marca oponente incorpora un segundo elemento
denominativo “CREDIT", el cual altera su longitud, estructura grifica y composicién general, mientras que
la marca solicitada se presenta como un signo breve y de configuracion simple. Asimismo, desde el punto
de vista fonético, la marca oponente presenta una pronunciacion mas extensa y de mayor carga silabica,
distinta respecto de la marca solicitada. Por ende, tales particularidades confieren a cada signo una
identidad visual propia y una percepcion global diferenciada al momento de su COMPAracion: —--==-=====---

HYPER  (marca solicitada), y
HYPERCREDIT (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente “HYPERCREDIT" Registro N°54
proteccion abarca los servicios de la clase 35: “..Servicios de publicidad, gestién de negogi6s comeniales,
administracién comercial, trabajos de oficina..”. En cambio, la marca solicitada *MYPER" busda la
proteccion de los siguientes gervicios de la clase 35: “Servicios de la Clase 35 tales cd i

i Crstaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 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°® 82578/2017, SOLICITADO POR MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----=<-----

exportacion, comercializacion, publicidad y distribucion de articulos para la pesca®. De la comparacion de
ambas coberturas se desprende con claridad 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 conexién competitiva o comercial directa y se encuentran
dirigides a publicos consumidores distintos. En consecuencia, esta dependencia administrativa comparte la
conclusion a la que ha arribado el A quo, en cuanto a desestimar la oposicion planteada en autos.------------

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacidn los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en confunto con otros elementos, en otra marca, no necesartamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
CONJUNLO €N |3 Presente FesO e O, —== s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida, «=---=--eceeeemmmm e e

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

Art. |2 CONFIRMAR la Resolucion N2 1046 de fecha 25 de noviembre de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosns, -« s

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“HYPER", Clase 35, Expediente N* 82578/2017, soh ia~pombre de MARURI
SPORTS FISHING TACKLE 8.A.------+=sesssessisnntammenerenssnnnsnendoeneesssnngzesennsrrnesns

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. -rr-rreres i N oo S AR, S—

Abg Tt
DirectbedGen
Direceria bogerd! 5 "‘1'"
Diseccidn Npein sral dz Pragied

' sanchez Herrero, Andrés, “Confisidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn, 2015
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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*® 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

AR ".'
Asuncion, 2? lf f],

VISTA: La solicitud de registro de marca “BITCOIN BAR", Acta N® 22439/2025, clase 43, solicitada
por DIGITAL ASRETE A ) - mmnsie ittt sina e stmm et rt o smr i e st i v e ins

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL
ASSETS S.A. y solicita el registro de la 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 la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. ------srememrmrsmsmmre e e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca “BITCOIN BAR", Acta N® 22439/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen de
la Direccion de Marcas N° 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emision de la respectiva
Resolucion de COmOesitm .-« «=-«rsss s et es s s e e S m s e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no solo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
L 1 £ Tl i i i i

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, |las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a Constituir UNA MANCA. ssssrsessssrsessmrnssmronaasssssptumesriassenssseneraustnsssnssatsssntsnhasnspesnsestassnse

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

Que, la marca solicitada “BITCOIN BAR" se encuentra compuesta por dos vocablos: “BITCOIN" y
“BAR". Uno de ellos -el vocablo BAR- no es reivindicado por el solicitante segtin el formulario de solicitud
de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: “BITCOIN", esta
direccion considera pertinente mencionar que el término fue acufiado por una persona que se hacia llamar
con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicd un articulo cientifico el 31 de octubre de 2008 titulado
Bitcoin: un sistema de efectivo electrénico de igual a iguaF. El BITCOIN es una moneda digital
descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2ZP), permitiendo transacciones sin
Intermediarios fINANCIErOS!, —m-=-ssseersassmssssssnssmssnsmssnsmnsssssssssnsssenssmnsssnsssenrsarsssansssnssmrnssanssmensennnss

" Articulo &°.- la Direccion de la Frnquedad Induistrial en interés rJL| F!LIhlILD purlm ch:ru:gar el r:bistru l];J.I.h.rI TIaraee

marea r-:gl-‘rm:h
" Makamoto, S, (2008) Bitcoin: un sistema de efectiva electrinico de igual a igual, Traducide al Eapmnldffr Coir. org

Ledn, 9 P

"Bitcnin{Ultima revision: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: hitpafes suikipediaorewikilPiteain | ‘
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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° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el ano 2008, Dado que ha sido amphamente
difundido y sigue siendo de uso masivo entre el publico consumidor hasta la fecha, se concluye que este
término reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en
IFANSACCIONES @ QIS ANCIA, = sme e e et sk s a s s s s

En este contexto, surge la duda sobre la distincion efectiva de la marca solicitada, en relacion con su
Drigen y o L T

Cabe traer a colacion lo estipulado en el Art. 2, Inc. 1) de la Ley N® 1294/98 que dispone: “.los signos
que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera
conocer que el signo Pertenecia a Un tereern... " --==- == =sm= s e e b

Que, conforme a lo mencionado parrafos mas arriba, el vocablo “BITCOIN™ fue creado y utilizado
piblicamente por su creador, éste término resulto ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los
usuarios, extremo que demuestra que el vocablo “BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La
denominacion pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es asi que, al tener
el reconocimiento mencionado, la denominacion pasa a estar en el dominio piblice, --<--esememieemninanans

Que, de acuerdo con el doctrina mas aceptada en materia marcaria, “Aunque en principio la esfera de
proteccion de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el pais o en el extranfero. La prueba esta, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en si sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe"; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir.----------s-sscssesmnniacanas

También el Art. 2, Inc, e) de la Ley N® 1294/98 dispone: *..Jos que consistan enteramente en un signo
gue sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producte o servicio..". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Oramendi expresa: *(..)las designaciones genéricas definen no
directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)
El mismo autor expresa igualmente: (... )Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin
que pase a ser indicativo de un producto o de sus caracterfsticas.../.. Se trata de un signo, que sin ser
designativo o indicativo, esta en el dominio publico. Serd irregistrable por carecer de capacidad distintiva
/... También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las
mismas frases. El otorgar una marca a estos signos seria sacar algo que estd en el dominio publico, algo que
pertenece a todos L"'} e e S £ e e T A A A S SRS S S e s

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: jcudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mas aln teniendo en cuenta que el solicitante no reivindica la palabra “BAR", siendo el vocablo
"BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que posee un

reconocimiento global significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores

suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. ﬁ"f‘-‘ I ar de

la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requm?& fundament fstro

COINIO [TIATCA === ssssnsssannsaancssssssasncssnnetossnssssenssnsrrassaersansssnsnassnssnss b A
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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° 22439/2025 SOLICITADA POR DIGITAL ASSETS S.A. —

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada, la solicitud se opone
igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N® 1294/98: *

imitacion, rraducrmn rransmeracmn o rranscnpcmn total o parcmf wmmm

similar, no (€O, que pertenece a un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se ap.i'rquen el signo, cuando su uso y registro
tuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifiquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”, la denominacion solicitada también incurre en la
prohibicion del inc. a) *los signos o medios distintivos contrarios a la ley. .a'f orden publico. a fa moral y a las
buenas costumbres y 3 iz
modo de fabricacion, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de
(?!J‘e 56 rrare“_ .......................................................................................................................

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podria resultar en una
apropiacion indebida de un término que pertenece al dominio publico, el cual no debe ser privatizado sin
una justiﬁcacj{jn L B IR Pl oy o e s i i v e e e B

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e), g), i) del Art. 2 de la Ley N® 1294/98 de
Marcas, ésta Direccion General arriba a la conclusion de que no es viable su registro en esas condiciones,
por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 137537 emitido por la Direccion de Marcas y disponer el
FEChAZO (0 18 SOILCTIIT wmmeme e e e e e o e i i o

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 137537 de fecha 19 de noviembre de 2025
dictada por la Direccion de Marcas en la solicitud de registro de la marca "BITCOIN
BAR", clase 43, Acta N® 22439/2025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S A. —-

Art, 22 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BITCOIN BAR", clase 43, Acta N°
22439/2025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S.A. -------oemmmmmmmmms i

Art, 32

Art. 42
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 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.

Asuncién, 27 WAR 2075

VISTA: La solicitud de registro de marca “BITCOIN HOTEL", Acta N® 22437/2025, clase 43,
solicitada por DIGITAL ASSETS 8(A. ¥; w=v====rrersrrermsmmrsresreseremn sere s se s seer s e ssesoressemervasaneneveasaseaseess

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma DIGITAL
ASSETS S.A. y solicita el registro de la marca “BITCOIN HOTEL", para amparar los servicios de la clase 43, —

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 ha sido emitido el Dictamen N° 137536 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, ====sss=sesssrmmmmmarscmsn s e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca “BITCOIN HOTEL", Acta N° 22437/2025, clase 43, solicitada por DIGITAL ASSETS S.A., con Dictamen
de la Direccion de Marcas N® 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025, favorable a la emision de la
reapectiva Resoltcion de Conteglin. -t e it crns s oo e s s s s

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
EETIETA, —oneemsams oo e e saaan s ssaas e S s e e o L e SR SRR S et

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
it echo B GO S T R I R === = e e e e e e e e e e S oai

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

Que, 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 formulario de
solicitud de registro obrante a fs. 01 del expediente administrativo. Respecto al otro término: “BITCOIN",
esta direccion considera pertinente mencionar que el término fue acufiado por una persona que se hacia
llamar con el alias de Satoshi Nakamoto, quién publicé un articulo cientifico el 31 de octubre de 2008
titulado Bitcoin: un sistema de efectivo electrénico de igual a iguaF. E| BITCOIN es una moneda digital
descentralizada que funciona mediante una red entre pares (P2P), permitiendo transacciones sin
e B B P e B e i e R R P o A e

" Articulo 6°- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del pablico, poded deriegar el registro de yina marea féntica o muy
semejante a ofra Tegutrada para el mismo producto o senvicio, con notificacin al solicitante, atn merjlaﬂdafdmsenﬂmie ) El.t'l'l'll rde la
marca registrada, fis

! Nakamuoto, 5. (2008} Bitcoin: un sistema de efectivo electronico de igual a igual. Traducido al Espaiol de b

Lean. ¥

5. .
I Bitcoin.{Ultima revision: 26 de febrero de 2026). En Wikipedia: hitps://es wikipediaorgiwiki/Bitcoin tal Tnneeina
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 137536 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.

El término "BITCOIN" fue empleado inicialmente en el aio 2008. Dado que ha sido ampliamente
difundido y sigue siendo de uso masivo entre el piblico consumidor hasta la fecha, se concluye que este
termino reivindicado en la presente solicitud constituye un vocablo preexistente de gran uso en
transacciones @ distan i, — === mr oo e

En este contexto, surge la duda sobre la distincion efectiva de la marca solicitada, en relacion con su
e T O ——

Cabe traer a colacion lo estipulado en el Art. 2, Inc. i) de la Ley N* 1294/98 que dispone: “..Jos signos
que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera
conocer que el Signo Pertenecia @ U tercern...” —==== == = =r et e

Que, conforme a lo mencionado parrafos mas arriba, el vocablo “BITCOIN” fue creado v utilizado
publicamente por su creador, éste términe resulté ampliamente difundido y utilizado en beneficio de los
usuarios, extremo que demuestra que el vocablo “BITCOIN" ha pasado a ser parte de la comunidad. La
denominacion pretendida por el solicitante goza de un reconocimiento a nivel mundial. Es asi que, al tener
el reconocimiento mencionado, la denominacion pasa a estar en el dominio pablico. -------=-=sssssreemmemeeeen

Que, de acuerdo con el doctrina mas aceptada en materia marcaria, *Aunque en principio la esfera de
proteccion de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del
comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es
admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su
domicilio en el pais o en el extranjero. La prueba esta, en que hay que proteger en tales casos no las marcas
en si sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la
lealtad y la buena fe"; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir.---======-sseeeeemerrrmnrcunns

También el Art. 2, Inc. e) de la Ley N° 1294/98 dispone: “..Jos que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio..” Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “(.)las designaciones genéricas definen no
directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto...)"
El mismo autor expresa igualmente: “(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin
que pase a ser indicativo de un producto o de sus caracteristicas.../.. Se trata de un signo, que sin ser
designativo o indicativo, estd en el dominio publico. Seri irregistrable por carecer de capacidad distintiva
-./..También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las
mismas frases. El otorgar una marca a estos signos seria sacar algo que estd en el dominio puiblico, algo que
PEITENECE 3 LOUOS (...} imm=mmmm=mm e e

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: jcudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mas aun teniendo en cuenta que el solicitante no reivindica la palabra “HOTEL", siendo el
vacablo “BITCOIN" el vocablo sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, vocablo que
posee un reconocimiento  global ﬂgmf‘caﬁvu es decir, no se ohservan Eiemenms innovadores o
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 137536 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.

Que, ésta Direccion estima que, ademas de la prohibicion mencionada, la solicitud se opone

igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: “los signos que constityyan una reproduccion,
imitacion, rmducc:ﬂn transhrerac‘mn o transcripcion total o parmaf W&mt@

simifar, que pertenece a un tercero,
cualesquiera que sean los pmdur:t-::rs o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifiqguen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo”, la denominacion solicitada también incurre en la
prohibicién del inc. a) “los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden piiblico, a la moral y a las
buenas costumbres y WWWW el
modo de fabricacién, las caracteristicas o la aptitud y finalidad del empleo de los productas o servicios de
qu,e B I 1 1 T e bt b

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto o herramienta transaccional podria resultar en una
apropiacion indebida de un término que pertenece al dominio publico, el cual no debe ser privatizado sin
una justificacion adecuada, ——=-=s===smmssrrsrrr e et ce et st ne e s s e a s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e), g), 1) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, ésta Direccion General arriba a la conclusién de que no es viable su registro en esas condiciones,
por lo que corresponde revocar el Dictamen N® 137536 emitido por la Direccion de Marcas y disponer el
rechazo de 1a solicitud. === ceesmmmemme e s s e e e s e e

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 137536 de fecha 19 de noviembre de 2025
dictada por la Direccion de Marcas en la solicitud de registro de la marca “BITCOIN
HOTEL", clase 43, Acta N° 22437/2025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S.A.

Art, 22 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BITCOIN HOTEL", clase 43, Acta N*
2243712025, solicitada a nombre de DIGITAL ASSETS S.A, -------------mmmommmnmmnnnoceas

Art. 32 ORDENAR el archivo de Ia solicitud de reglst‘rﬂ de la marca "BITCOIN HOTEL", clase

ATt 48 NOTIFIQUESE -+-srescesssssensssssasassnssassansard R oo
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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 NOMBRE DE

Asuncion, 2? MJI'alF-! LFH

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LUIZ
CARLOS PERSICH en contra de la Resolucion N° 882 de fecha 12 de agosto de 2024, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LItIZI0S08, ¥; =-=---=w==nsmmmesmrmm e e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de LUIZ CARLOS
PERSICH e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 882 de fecha 12 de agosto de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitiZiosos. -s«sseee s e

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-

Que, en fecha 18 de octubre de 2024, el representante convencional de LUIZ CARLOS PERSICH
expresd agravios; en fecha 22 de noviembre de 2024 el representante convencional de KATARA LLC
contestd el traslado de los agravios. En fecha 25 de febrero de 2025, esta Direccion dictd la providencia de
Autos para DR R o i s e e s o e e i Y s i A

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) la marca oponente ORION FREE en la clase 35
protege “Servicios de la clase 35, como ser todo lo relacionado a la explotacién de una empresa comercial”,
Mientras que la solicitud de registro ORION pretende proteger productos de la clase 09, especificamente:
“Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante, amplificadores de audio, soportes adaptados
especialmente para estéreos y parlantes”, como se puede notar los servicios y productos no guardan
ninguna relacién entre ellas, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente(...)" —----===--=------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante 5.A. y manifiesta: *(..)Ef a-quo incurre en sendos
errores en la apreciacion del antecede, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que
es evidente la similitud en todos los planos, por lo que el solicitante hace uso y abuso de la marca oponente
... de haberse analizado la oposicion, no se habria arribado a la conclusién antedicha. Al realizar el cotejo
siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas
semejanzas, ya que la palabra FREE es de uso comiin y miles de titulares lo comparten, de manera que la
marca principal de mi mandante es ORION ../.. Ambas evocan la misma idea y no es dable desviar la
atencion de la plena identidad conceptual existente. Esto, sumado a la identidad de clase, obviada por Ia
Directora, mi mandante tiene registrada dicha marca en la clase 9, bajo el registro N* 45189, lo que hace
inevitable |2 confusion entre las marcas ya que son )T 20T [ 0.7 ) S OSSP S ———

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(...)ya existen en nuestro pais otras
marcas, en las clases 9 y 35, concedidas a nombre de distintos propietarios, que también comparten el
vocablo ORION, y que sin embargo coexisten pacificamente con la marca ORION FREE Y ETIQUETA del
oponente y que NO dedujeron oposicién contra la solicitud de registro de la marca ORION Y ETIQUETA
..[.. De donde se puede concluir que si todas las citadas marcas coexisten pacificamente con la marca
ORION FREE Y ETIQUETA de propiedad del oponente, por qué razén este no podria hacerlo gela misnta
manera con la marca ORION Y ETIQUETA, depositada por mi representada ...[.. fue dépdsitafla en forma
limitada, a los efectos de alejar cualquier posibilidad de confusion o asociacion cort marcas prey|
pretendiendo cubrir solamente “Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas

-.._. ‘I“hl;' i,
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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 NOMBRE DE
KATARKLLE, =i s

amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes, comprendidos en la
clase 9 (NUEVE) de la Resolucion N° 2 del afio 2019" de donde se deduce cual es el rubro en el que opera
.../.. mi representada efectivamente posee un legitimo interes en obtener el registro de la marca ORION Y
ETIQUETA en nuestro pais ../.. La existencia de registros extranjeros sobre la marca ORION Y ETIQUETA
demuestra, de manera irrefutable, que mi mandante posee un derecho adquirido sobre dicha
BRI OIS EIAINL P simor s s semm et e A g S st

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas ORION Y ETIQUETA (solicitada en clase 09) y la marca
ORION FREE Y ETIQUETA (registrada en clage 35), —-—-rmesessem e e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
B T e T ———

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “ORION Y ETIQUETA”, clase 09, con la
marca oponente “ORION FREE Y ETIQUETA” clase 35. —=+=rss=srsssrmnsmmmmassmnasansn s s s s san ssn s s s annns

ORION Y ETIQUETA  (marca solicitada)

ORION FREE Y ETIQUETA {marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
IMPresion Visual My difere 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 dentro de su estructura existan letras o
elementos en comun, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anélisis y no sus partes integrantes
geparadag en forma arbitraria (s TS

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: “Servicios de la clase 35, como ser todo
lo relacionado a la explotacién de una empresa comercial”. Mientras que la marca en tramite de registro
solicita la cobertura en la clase 09 para “Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de parlante,
amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes”, -ss«-«-s-s--ceomveeeees

Que, la oponente ademds posee el registro de su marca “ORION FREE Y EI'IQUETA' ern: ﬁ.ﬁﬁh
para “Todos los productos” y en la clase 9 para los productos: “Comprende pmductﬂs ' .,.I"b""l"l

' Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editoriul: Lexishexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003
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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 NOMBRE DE

exclusivamente baterfas para automéviles en general”. Este extremo demuestra que aunque las marcas
enfrentadas compartan la clase del nomenclador internacional, los productos que identifican son
plenamente distinguibles entre si: por un lado, *Equipamiento de audio, a saber parlantes, cajas de
pariante, amplificadores de audio, soportes adaptados especialmente para estéreos y parlantes”, v por el
otro, “Exclusivamente baterfas para automéviles en general”. Los productos especificos amparados por las
marcas se dirigen a publicos bien definidos y no se comercializan en los mismos lugares, —------s-ssseeeeeeees

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de
datos del sistema informatico institucional se verifica el Registro N.® 497872 (fecha de expiracion:
03/12/2029) de la marca ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS Y ETIQUETA, en la clase 09, a
nombre de Cesvi Argentina S.a.; Registro N° 539222 (fecha de expiracion: 25/02/2032) de la marca ORION Y
ETIQUETA, en la clase 35, a nombre de Orion S.r.l; Registro N° 490649 (fecha de expiracion 27/08/2029) de
la marca ORION, en la clase 35, a nombre de INMOBILIARIA TIERRA PURA 5.A.; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcsa con las que posee las mismas semejanzas que el caso de autos,
por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
plleda PTOSPEIAT €11 FREISITD .= rnrrsnnnmm s s e e e e e E b T e e mn e

Que, sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere ala coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™, ------s=sseeemsmesiommmmnnsimienaenaacns

Que, el solicitante agrega a autos la Declaracion jurada debidamente traducida y apostillada (obrante
a fs. 27-30 de autos) en la cual se pueden verificar los registros extranjeros de su marca ORION en la clase 9
en los paises de Argentina, Bahrein, Chile, China, Colombia, Unién Europea, Hong Kong, Iran, Protocolo de
Madrid, Malasia, México, Panama, Perti, Taiwan, Estados Unides de Ameérica, Venezuela. De las
instrumentales agregadas a autos se verifica el registro extranjero alegado, otro extremo que permite
colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo
de expandir su marca a NUESLEO Pafs, —-w=rrrmrsmmmsr et e et o s ees st a se s et e s

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el

51 Eui{:’ rite L‘-ﬂh’;’j = m e o R R R R S TSR EESEEEEEETTEamea

marca solicitada marca registrada

PORION

ETIQUETA en la clase 09 y la marca ORION FREE en las clases 35, 12, y 9. —-=-------so--onne-

! *DERECHO DE MARCAS” — jorge Otamendi. 9° Ed_. CABA, Abeledo Perrot, 2007 - i.;hd |ndustiit
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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° zuuz.-'zms A NOMBRE DE
L S e Sl wmmmemmemm -

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 882 de fecha 12 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=«--===ssserrmssmmmm e

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ORION Y ETIQUETA", clase 09. Expediente N® 21102/2023, solicitada a nombre de
B A AR D = e e T e e i Ll e sy

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ----m-r-m-mmssoreioem i e SCSTECREN, SR

; HuWF .
Digpiccionnensi 4ot

M Lnlr!-i 43l i Propitdud lassleetsd
frest




DIRECCION NACIONAL DE

43 PROPIEDAD 4% GOBIERNO vii - PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N® 0 1 1 6

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", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A.
ENTREPASA —=<sssescrsreosasonsrssorsepsssssssnnas

urnD anae

Asuncion, I?T M LULD

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de
ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A. ENTREPASA en contra de la Resolucién N°® 825 de fecha 19 de
mayo de 2015, dictada por la Direccitn de Marcas, y; ---=--==--ssssressnssramtannssmmsannsnsnniosnn tmemasnasasensssnasass

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de ENTRETENIMIENTO
DEL PACIFICO S.A. ENTREPASA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 825 de
fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, — e

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L L e S i

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO S.A. ENTREPASA expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios
y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019, — e s e

CONSIDERANDO:

QQue, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc, e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., En consecuencia no ha
T ey N T s o e e A A i e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.)la denominacién "BLOCK
STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erréneamente afirma el
Director de Marcas. En efecto, una denominacién es genérica, al decir del autor argentino Jorge Otamend,
cuando “se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en
causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece el objeto” .../.. es improcedente que el
signo denominative “BLOCK STORE", pueda ser considerado come “descriptivo” de alguna caracteristica
del servicio que pretende designar, ya que conforme lo ha senalado la mas connotada doctrina “fa
expresion descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ;como es? v en relacion con el servicio de
que se trate se contesta empleando la denominacién descriptiva® sin que en el caso de autos esta
circunstancia se registre por cuanto que fa pregunta ;como es? el servicio de mi mandante desplegara, NO
deviene como respuesta: "BLOCK STORE™ /.. acomapario a esta presentacion la Declaracion Jurada,
debidamente legalizado de la marca “BLOCK STORE": donde consta el registro de la marca en paises como:
EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPUBLICA DOMINICANA, COLOMBIA,
CHILE, URUGLAY, PERU, MERTCON) »swmesiosissonsssiosasssiusisionsssasnsnssnriinsamsisinn s atn s e issns

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

TWTE ot

et AT
5 s ¥ = . A £y
Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos corivoca, afir

denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o seq‘(.ﬂi:iﬁ}‘hﬁﬁ_@
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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", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A.

ENTREP LGB A AL o B A b RN S ]

constituye la denominaciéon con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "BLOCK STORE" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Actividades destinadas a la compra, venta, distribucién,
importacién, exportacion y comercializacién de productos contenidos en la clase 28 Int. en especial juegos
¥ jugugtes*_ e e e R R B R RS B S AEEm S S demm e e A m e s e e e S mme e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BLOCK STORE" resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la
designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion “BLOCK
STORE"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase 35 del
NOmMenclador INLerNaCION @l === oo e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *“BLOCK STORE" representa una creacion
lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e
ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
L T SR —————

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al cansumidor una idea clara sobre alguna
pmpj'edad o -:‘aracren'sn'c‘a del pmdu-:'m o senr'-:m que va a disn'ngw'r o aun de la dm'w'dad que desarrolla

en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
MISMAs Propiedades 0 CaraC e ISl ICas. " e et e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la buisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucién, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: MEKKA STORE, Registro Nro.
§35879, a nombre de Baker Khaled Safadi; Aéreo 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
Nro. 508306, a nombre de Enrique Javier Morinigo Centurion, AIRBLOCK, Registro N° 454671, a nombre de
Compafia De Hormigon Celular S.a., BLOCKER, Registro N* 434337, a nombre de Agrotec S.a.; extremo que
demuestra que tanto el vocablo STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por
diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -------------

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el
del Principiu dl: Objetividad: “Las autoridadea ddmlnistralivas deberan actuar singfi

utﬂrgandules tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...” —----=-- AR iy
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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", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 01199/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A.
ENTREPASA ——sertssansssesssasnsnsnssesrrssssssrossomsonssborssssasmsasasosen

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaracion Jurada apostillada en la cual
constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los paises: El Salvador, Honduras, Panama,
Nicaragua, Bolivia, Republica Dominicana, Colombia, Chile, Uruguay, Perti, México, otro extremo que
permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye
el deseo de expandir sU MArca @ MUESITO Pais. — e e i

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma eMPresa, -----===s=--s-ssmmsmsemeeamnees

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucian N® 825 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Direccion de
e e e i

Art. 28 ORDENAR la prosecucian de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BLOCK
STORE", clase 35, Acta N® 01199/2014, solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO S.A. ENTREPASA, —-----s=-s-n-sessemramesemnnes

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. -----+--s--essresrssamesanssasam e il

fa
T

Direehuis IE-L-m-r.'-:l nrer

Direccibbacncis] de Pro e
!l:;‘r;:“h cadlde Py dad Imnelecreal
[ijpfein Aaie }



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD (1Gomﬁmnm. PARAG AI
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

PARAGLUAY
Resolucion N° 'l I 1 7

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* 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO
S.A. ENTREPASA —

Asuncion, 2 7 MAD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de
ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A. ENTREPASA en contra de la Resolucién N° 824 de fecha 19 de
mayo de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, y; ««-ssssssmm s e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de ENTRETENIMIENTO
DEL PACIFICO S.A. ENTREPASA, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 824 de
fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, —---«--eeemmom e

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
interpuestu_ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018, el representante convencional de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO S.A. ENTREPASA expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios
v llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019, —------=-=rsrmmmmmmmm s

CONSIDERANDO:

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

Jugar a lo SOlicitadof... ). —---mms e e s s s s s e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(.)la denominacion “BLOCK
STORE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como errdneamente afirma el
Director de Marcas. En efecto, una denominacion es genérica, al decir del autor argentine jorge Otamend;,
cuando “se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en
causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece el objeto” ../.. es improcedente que el
signo denominativo “BLOCK STORE", pueda ser considerado como “descriptive” de alguna caracteristica
del servicio que pretende designar. ya que conforme lo ha senalado la mas connotada doctrina “la
expresion descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ;como es? y en relacion con el servicio de
que se trate se contesta empleando la denominacién descriptiva® sin que en el caso de autos esta
circunstancia se registre por cuanto que la pregunta ;como es? el servicio de mi mandante desplegara, NO
deviene como respuesta: “BLOCK STORE" ../.. acomapario a esta presentacion la Declaracién Jurada,
debidamente legalizado de la marca "BLOCK STORE"; donde consta el registro de la marca en paises como:
EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPUBLICA DOMINICANA, COLOMBIA,
CHILE, URUGUAY, PERU, MEXICOY... ) = ==ns s et s s st e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
e e e Lt b e
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Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nn&:,@uca. afirg
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o ici
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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° 01200/2014, SOLICITADA POR ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO
SA BNTREPASA —lcicaiionsiie i

constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “BLOCK STORE" fue presentada para cubrir productos de la glase 28 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Todos los articulos de la clase 28 Int. en especial juegos y
juguetes”, La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de
deportes, los articulos de entretenimiento y de broma, asi como ciertos articulos para drboles de
8 | R

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BLOCK STORE” resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién "BLOCK
STORE"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del
nomenclador internacional.-=--=ssesms s s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BLOCK STORE" representa una creacion
lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales, fonéticos e
ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y
diferenCiadora. m s e e e e e s s an s nessen e e amnnnans

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas en la clase 28 las marcas: NICE STORE, Registro Nro. 573560,
a nombre de Moderna Confecciones S.A.; CENTE STORE, Registro Nro. 471773, a nombre de Club
Centenario; SEMBO BLOCK, Registro Nro. 509952, a nombre de Shantou Chenghai Sembo Toys Co., Ltd.;
BLOKUS, Registro Nro. 511356, a nombre de Mattel, Inc.; extremo que demuestra que tanto el vocablo
STORE como BLOCK son utilizados en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin
que ello afecte la libre competitividad entre |0s MISMOS. -~ mmmm o T

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inci \ -
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna !E !I "‘.‘.{é ;
. i'- Imtering
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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°® ﬂlznﬂfznm SOLICITADA POR ENTRE'I'EN[MENT{} DEL PACIFIC(}
S.A. ENTREPASA B R R

hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..” —--==ssmsmmrmremrmm e

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos la Declaracion Jurada apostillada en la cual
constan los registros extranjeros de la marca BLOCK STORE en los paises: EL SALVADOR, HONDURAS,
PANAMA, NICARAGUA, BOLIVIA, REPUBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, CHILE, URUGUAY, PERU,
MEXICO, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la
presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a NUEStTO Pais, —-------emsnsmmmr s

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 824 de fecha 19 de mayo de 2015 dictada por la Direccion de
B A CAS, === mmmmmamrma s i r s e e S S e e s e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "“BLOCK
STORE", clase 28, Acta N° 01200/2014, solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTO DEL
PACIFICO S.A. ENTREP. T T

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.--+-++--=-s+ssssssssssssnmsrsnasnnacraes n
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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 Y DE UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL
TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", EXPEDIENTE N2 39427/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006,
SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. ==« =ces et e e s s s s n s s s mm s e

Resolucién N®

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 13 de marzo del 2026« omremrmrameeem e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 1% de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 13 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N¢ 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES®, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de soliciud (. ) == - msmmmm e e st

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagaos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ario, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia [a patente o fa solicitud de pnrenrf- mam‘f'nrr':a st p!ena vigencia, La falta de ,gagn de alguna de las
uales conforme al presente Articul de [a patent e _la solici

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
39427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, “ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE
UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", no se registra pago de las anualidades
N® 13 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y lainexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tlempo.-—-« e

Que, en ese sentido, habiendo transcurnido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N® 39427/2006 DE 20 DE DICIEMBRE DEL
2006, *ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF Y DE UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL
TR T AMIEN T DE AN G D PR O s s e s i e e L e e e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 39427/ 2006, -« comeemmmmmm s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR |a caducidad en la solicitud de Patente de Invencion M® 39427/2006 de fecha 20
de diciembre del 2006 *ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSALIFY
DE UN INHIBIDOR CALCICO PARA EL TRATAMIENTO DE ANGINA DE PECHO", solicitada

______________________

Art 28
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Resolucion N®
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, Y
LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE N2 30471/2006 DE FECHA 11 DE
OCTUBRE DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. ---=+=-==s=sssacsecmaascmasaccans smrsamanan

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 16 de marzo del 2026, - ses oo s
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 11 20 conforme o establece el Art. 30 de
la Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por fo que se recomienda declarar la caducidad de pleno

derecha y posterior archivamiento de solicitind. (.. )= =--—==r=ssmsre e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De [as tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una soficitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Durante

el plazo de gracia 3 patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta una de las
es_conforme al presente Articulo i caducidad de [a patente o de la solicitud de
m} ........................................................................................................................................

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informético de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006, "FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA [VABRADINA,
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 ordinario como el de gracia, previstos
en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto |a falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo. ==

Que, en ese sentido, habiendo transcurnde el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N 30471/2006 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2006,
*FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA [VABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, Y
LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN" -+« csesee e

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

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 3047172006, == smmmm e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art.1e ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 30471/2006 de fecha 11

de octubre del 2006 “FORMA CRISTALINA DELTA D DE CLORHIDRATO DE LA
IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION, 5 CO SICIONES

FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN", solicitada por LES LABO SERVIER. ----
=
Art. 78 B o gy, Y5 S e :+ ________
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS
MELATONINERGICOS", EXPEDIENTE N 22199/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2006, S0OLICITADA POR LES
LABORATOIRES SERVIER. == emmamem s e v P e e o e s i g

Asuncion, 2 ? r-lhfi /078
VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 16 de marzo del 2026.- -
CONSIDERANDO

Que. el informe de la Actuaria de fecha 16 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza ; *(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 16 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno

derecho y posterior archivamiento de Soliciuf.. ) == =sm s e e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Fara
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ario, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
fasas_anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informético de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
22199/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, “FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACION EN EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINERGICOS", no se registra pago de las anualidades N? 16 a 20 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiem P === e e e s

Que, en ese sentido, hablendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la salicitud N¢ 22199/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
“FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN Y SU UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS
M A RN R G I e e e e e e e L i e e s b B s 4

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 221992006« «cmsmemmmm e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR |a caducidad en la solicitud de Patente de Invencian N2 22199/2006 de fecha 02
de agosto del 2006 *FORMA CRISTALINA V DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA
SU PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN Y 5U
UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MELATONINERGICOS", salicitada
por LES LABORATOIRES SERVIER --------<--sscreeansnrmseans AT W e, V-

Art, 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.

|
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN", EXPEDIENTE N¢ 22198/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO
DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. --+-+-+-ssssssssseasusmmsmmsscammrran s ersssmnn smnmemenmmasseees

Asuncion, 2 ? HM’ r’ﬂjﬁ
VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026.---r--rmrmeermssmeen
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *(..) También se
observa que ha vencido el plaze para el pago de las anualidades Niimeros 11 a 20 confarme lo establece el Art, 30 de
la Ley N¢ 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de plena

s

derecho y posterior archivamiento de Solicitud.f... )" ==« ==ssseersstttusatme e emrerasmsmsrs s sn s sassssnssssses s mssmsamnnannn

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

fasas anuales conforme al presente Articulo producird ls caducidad de la _patente o de la solicitud de

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N®
22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, "NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO
PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN", no se registra pago de las
anualidades N® 11 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del iempo.s«sseeseees s

Que, en ese sentido, hablendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar |a
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N* 22198/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
‘NUEVA FORMA CRISTALINA IV DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN -~ e e e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 22198/2008.-------==- == sssrmmsrmssss et et s e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROFIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 22198/2006 de fecha 02

de agosto del 2006 “NUEVA FORMA CRISTALINA [V DE AGOMELATINA,

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES. EUTICAS QUE

LA CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER ----+++-r=Sgesesansanimannans

Art. 28 NOTIFIQUESE y cumplido ﬁRCHWAR—rL--ﬁ{ ------------ (\
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“FORMA CRISTALINA Il DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION,
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE
TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO", EXPEDIENTE Ne 22197/2006 DE FECHA 02 DE AGOSTO
DEL 2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. ++-+=r=-srsxssassssseesseecs S

Asuncion, z? l."lh'.q :"r:ﬁ

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026, -eesmeemmmsmee el

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N* 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SolIcHUd (. ) -« ==sssmsee et

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periode anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ario, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse vanas
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periode anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o Ja solicitud de patente mantendri su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artfculo producird la caducidad de la patente o de la selicitud de

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
22197/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006, “FORMA CRISTALINA [1l DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACION EN EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA MELATONINERGICO®, no se registra pago de las anualidades N2 15
a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente,
lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable
caducidad de la solicitud por el transcurso del Hempo.-««« oo

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N¢ 22197/2006 DE 02 DE AGOSTO DEL 2006,
“FORMA CRISTALINA 111 DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA
T T I T B N oo i i g i o A S e S P i i

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

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N? 22197/2006,--+--+-=-=sssemasmmtmmmmcsnasasse s e e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 22197/2006 de fecha 02

de aposto del 2006 “FORMA CRISTALINA 1Il DE AGOMELATINA, PROCEDIMIENTO PARA
SU PREPARACION, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN Y SU
UTILIZACION EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS— DEL SISTEMA
MELATONINERGICO", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER

Art, 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.
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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 OBTENCION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO
DE TRASTORNOS BIPOLARES", EXPEDIENTE N¢ mumuna DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2006, ssucrw:-.a POR
LES LABORATOIRES SERVIER. -------- I ——

Asuncion, 2? #Iﬂ ..,ﬁ;”

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026 .- commmmmmm e et

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *{...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 15 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N2 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitudl (... ) ==-======s=rmsmasms e e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Para
manterner en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recarge establecido, Durante
el plazo de gracia Ia parenre o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

[ﬁﬂj ﬂﬂ;;ﬂiﬁ conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de fa solicitud de

e acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistemna
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
10113/2006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006, “UTILIZACION DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCION DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES®, no se registra pago de las
anualidades N 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y lainexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-=r=ss=rsr e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 10113/2006 DE 20 DE ABRIL DEL 2006,
“UTILIZACION DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO
0 I8 L ol £ ) I Y S S

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N? 10113/20086.- === r=sreerrmmmmrmmn e e e

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

Art, 12 ORDENAR la caducidad en la salicitud de Patente de Invencion N2 10113/2006 de fecha 20
de abril del 2006 “UTILIZACION DE AGOMELATINA PARA LA OBTENCION DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TR.ETAMIENTD DE TR&STURNGS BIPOLARES",

solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER «-------rf-e-mmmmmmme g ennmeenee

Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -+~ _--1:'-3,—-; -------- e

Direcqora General Intering
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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 DE UN APARATO ELECTRICO",
EXPEDIENTE N® 09159/2006 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2006, SOLICITADA POR BTICINO S.PA =+sssscasssnssaansczans

Asuncin, 2 1 RAR 206
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 20026, o ememe s
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 20 de marzo del 2026 en su parte pertinente, reza : *(...) Tambuén se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 12 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N2 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de Solicitud.(.., ) =s=s=ssssssrsrssssi st i e et smrm bt ma s s e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales. Fara
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagari antes de
comenzar el tercer afio, contade desde fa fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podri pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonande también conjuntamente el recarge establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrd su plena vigencia. La falta d de Jas
tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la _patente o icl

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
09159/2006 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 pago de las anualidades N2 12 a 20 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del e T R Tt

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacian vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N209159/2006 DE 07 DE ABRIL DEL 2006,
“CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA DE UN APARATO ELECTRICO"-----+-=-----==-

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

corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 09159/ 2008, === =--rsrsesmmrmrmrrme s et cm e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art, 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 091592006 de fecha 07

de abril del 2006 “CHASIS DE SOPORTE Y GRUPO DE PARTES, PARA EL MONTAJE EN LA
DE UN APARATO ELECTRICO", solicitada por BTICIND §,PA ~==-== =g cmeeneememcieecaneaeees

Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -----------------xo-o- e At B / \ =
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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° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION ,----s-n-srsnssemzancmrsncmes

Asuncion, 2 F MAR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma FMC
CORPORATION., contra la Resolucion N2 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada por la
Direccidn de Patentes, ¥ ==--=-smmsommrm oo e

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre del 2020 se presenta la representante convencional de la firma
FMC CORPORATION, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N2 616 de fecha 13 de
noviembre del 2020, dictada por la Direccion de Patentes, ----=--=s—s=emmmm s e e

Que, en fecha 29 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose l0s aUtDs al SUPBIIOT, --==== s smmm i

Que, en fecha 16 de octubre del 2024 expresa agravios la apelante. En fecha 18 de diciembre del
2025 se llama Autos para resolver, Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacién a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios. --------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (...)" Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-ATP N° 285/2020, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante no salvo las objeciones
senaladas 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 la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3% 8° 15° y 17° de la Ley
1630/00 “De Patentes de Invenciones” For todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion General de Propiedad Industrial™(...) . ==-===ssmssesssscaeeee

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *(...) El solicitante manifiesta
que el documento DI esta dirigido a fungicidas de pirazolilcarboxamida de férmula 1 como puede
verse en la estructura anterior, los rasgos comunes que caracterizan a los compuestos de DI son una
fraccion N-fenil-carboxamida unida en la posicién 4 y un dtomo de flior en la posicién 5 del anillo
central de pirazol. Por lo tanto, las ensefianzas de DI llevarfan a un experto a creer que estas
caracteristicas estructurales son las mds favorables para proporcionar un control eficaz de las
enfermedades de las plantas. Por el contrario, los compuestos de la presente férmula | requieren un
anillo de fenilo sustituido (Q1) en la posicién 4 y una fraccion de anilino en la posicion 5 (Q2X).
Teniendo en cuenta estas diferencias, las ensefianzas de DI no habrian inducido a una persona
experta a modificar ninguno de los compuestos divulgados en el mismo para llegar a un compuesto
conforme a la invencién reivindicada en la actualidad al tratar de resolver el problema subyacente a
esta invencion (es decir, encontrar compuestos que actiien contra hongos fitopatogenos). Porello, la
sustitucion de un atomo de fliior por una fraccion de anilino significa sustituir un Gnico dtomo de
fliior en las moléculas DI por un anillo bencénico completo (C6H5) y un grupo amino (NH), lo que
altera significativamente la forma, el tamario y la propiedades electronicas de la molécula debido a la
gran diferencia de estructura y electronegatividad entre los dos grupos: en esencia, se“anade 4in
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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° 07229/2010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .- e

electronegative. Ademads, la fraccion N-fenil-carboxamida de Di tendria que sustituirse por un anillo
de fenilo directamente unido al anillo de pirazol, eliminando asi la funcién carboxamida. Esta
modificacién alteraria atin mas las propiedades de la molécula como la polaridad, la capacidad de
enlace de hidrogeno y la forma general, (..)" -=-=--====rsemsosmmmte e e e e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N® 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara namero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b} la denominacidn atribuida a la invencion y su descripcion;
¢} una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen, La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el numero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion rejvindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad IndUStrial.” -=ss=s=ssessmressrsansnsesnssmnsnnnsssrnsinsssnss s ssmns e s sas oo

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 07229/2010 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
19 de octubre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece
(13) reivindicaciones, presentado en el expediente N® 2051507 de fecha 04 de septiembre del 2020
como contestacion a la vista de Fondo N2 3 DP-ATP 69/2020 de fecha 02 de abril del 2020, notificada
al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con
ONCE (1) TRIVINAICACIOM@S == n = s s e e e b f s st sttt s e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacian de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 12 de marzo del 2026, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atn carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de NVENCIONES” €N SUS AL 3% ¥ BT oormmrmmmn e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(..) En el campo agroquimico es conocido que pequenas modificaciones
estructurales pueden producir cambios en potencia biolégica, cambios en selectividad o cambios en
mecanismo de accién. En el caso de fungicidas heterociclicos es frecuente observar que compuestos
con nicleos estructurales similares interactuan con diferentes dianas moleculares. Por lo tanto, el
hecho de que un derivado de pirazol presente un mecanismo diferente al de un fungicida SDHI no

W | ndeatiial
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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", E}(PED]ENTE N® 072292010, DE FECHA 02 DE MARZO DEL
2010, SOLICITADA POR FMC CORPORATION .- smmeemmssseseeeas

como protioconazol, metconazol, pentiopirad y clorotalonil. La combinacion de fungicidas con
diferentes modos de accién es una prictica estindar en la proteccion de cultivos para ampliar el
espectro de control y reducir resistencia, por lo que dichas combinaciones se consideran
generalmente obvias para el experto en el campo de desarrollo de mezclas de pesticidas. En base a
todo lo descrito, puede concluirse que en base a una comparacién estructural, el niicleo pirazol va se
encuentra ampliamente descrito en DI. Ademads, los sustituyentes aromdticos permitidos en la
solicitud coinciden con los de DI y la introduccién de anilina aromatica esta sugerida por D2. Por
tltima, la eliminacion del grupo carbonilo constituye una modificacién funcional rutinaria. También
el efecto bioldgico diferente puede considerarse una consecuencia inherente de la exploracién
e e Ly 1a T N R T —

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N°
616/2020 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de reglstm de patente de la
invencién 07229/2010 de fecha 02 de marzo del 2010, mm

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 616 de fecha 13 de noviembre del 2020, dictada
por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°07229/2010 DE FECHA 02 DE
MARZO DEL 2010, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC CORPORATION.
"PIRAZOLES FUNGICIDAS" - --- - -- - cmmm e s e e et

Art2® ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PIRAZOLES FUNGICIDAS", N2
07229/2010 de fecha 02 de marzo del 2010, _,,:—\\ ----------------------------

Art.3¢ NOTIFIQUESE por cédula,

irectita G:-nr.-ul.[m:mu
qu;:mnfnu iI‘rFrnFI cid Lndust ||1|
Taretcséa Hacional de Praniedad latelectes
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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 Y
ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N*® 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL 5.A. - PRt i

Asuncion, J 1 NAR 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.A.
en contra de la Resolucion N° 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 28 de naviembre de 2019 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019,
dictada por la Direccitn de Mancas, «vv=seesesssi e ot e e e e e e

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso
Interpuestn_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 26 de junio de 2020, el representante convencional de RETAIL S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de
agosto P [0 1 S ———————— R e SRR R

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N°1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 considera “(.) Que, habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2010 - 1007199 Denominacion DAYU, Clase 7, Registro 342189, Titular ZHEJIANG DAYU
ELECTRIC TOOL CO. LTD., en fecha 31 de diciembre de 2010, Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N® 1294/98 de
Marcas, fio ha fugar a Jo SoliCRAd0. ™ ———==rsse st i s et e e S e s e e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: "(...) EJ
A-QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de DAYO en varias clases y es

que tanto la marca antecedente como la solicitada poseen sus propias etiquetas por lo que resulta
imposible que las mismas puedan ser confundibles para el publico consumidor../.. En efecto, por los
derechos ya adquiridos de mi mandante sobre la denominacién solicitada, resulta un acto arbitrario negar
el registro de la denominacion DAYO en clase 07 a nombre de RETAIL S.A../. En resumen, la
denominacion solicitada por mi mandante no se haya incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas
en la lev de marcas, consecuentemente, cumple con los requisitos legales de novedad. especialidad y
distintividad, por lo que el derecho de mi mandante a solicitar el registro de su marca, debe ser
PEOLERIIO] 1.} == nnimm et sk e o A L e e e e s s e e e e s i

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

—

5e g E&!"&
. _.fp ¥
K= 4 5 b
{r" ' Al

¥ Drccnl[d ral Interina
VST Ty rapicdad Jodeitebal
I\“ B~ el Pheionsl e Prapiedat Inielectal

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, ba;./,e:—'dﬁfr? }
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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 Y
ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 23625/2014 A NOMBRE DE RETAIL S.A.----+=sss==ssssssarsesassesnesmees

vigente. En este sentido, segun la base de datos de la DINAPI, el Registro N® 342189 de la marca “DAYU" a
nombre de ZHEJIANG DAYU ELECTRIC TOOL CO. LTD. vencié el 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 renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"---------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "DAYO Y ETIQUETA”, solicitada por RETAIL §.A, <-=-s-mccrermeme oo s

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N® 1648 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
e O O o W AT 00 s =i s i il i S i i S o i i 5

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"“DAYO Y E'I'IQUET&" clase 25, precilente N® 23615f2ﬂ14 solicitada a nombre de

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.

DireccidfGeernl de Propiedad Dndustriad
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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 TODO HOGAR S.A, —=-=sssssmesmnsmnacnanacaaenes

Asuncién, J 1 WAR 06
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A., contra la Resolucion N* 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
h.iarcasr e e e eSS S S EESlsssaasaissessssaa

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A., e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N° 2678 de fecha 19 de
septiemnbre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, —--=-=ss e e

Que, por Resolucién N® 3663 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N® 2678 de fecha 19 de septiembre de 2025, —«=-ssermmmmmmasmmanmammnneniaanees

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING
TODO HOGAR S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 3663 de fecha 20 de
noviembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —-----==-sr=ssmrrmmrmmme e

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelacion INterpPUesto.-serrromsrrarsrsre s ssarrisars s st rr st e s Tt s s as e n s s s R ey s an s na e

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR
S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver enfecha 19 de febreio de 2026, —--=ro-momormssseoseemssema s sasreneee e serscen s a e arn s s srsesan e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 2678 de 19 de septiembre de 2025 considera: *(..) habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en fa sigwente prohibicion: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda serviren el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producte o servicio, La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". La Resolucion N° 3663 de 20 de noviembre de 2025 considera:
“(..)el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los productos especificados tales como
dispositivos, aparatos e instrumentos, le brinda al ptiblico pertinente una informacion directa de que estos
son eléctricos, poseen eficiencia energética y ecologica garantizando un rendimiente maximo(...)” —-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )el andlisis marcario no puede
basarse en una traduccion literal aislada del signo, sino en la percepcion real del mismo en el mercado. La
marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin que el
consumidor realice un proceso de traduccién conceptual para identificar los productos amparados. En
consecuencia, la interpretacion literal propuesta por la Direccion no resulta suficiente para concluir el

Mhrteian Geaenl de Propd fud [mdussrizl
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Resolucion H‘m 2 8

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 TODO HOGAR S.A.

términos *ELECTRIC" y "HIGH POWER" informaria directamente caracteristicas técnicas de los productos.
Sin embargo, el andlisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que
componen el signo, sino evaluando la expresion en su conjunto .../.. La denominacién de mi representada
no describe de manera directa mingin producto protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas
Por el pUbH OO COnBUMIION .. ) == e e e e s e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T g o1 R T T L

Que, al iniciar el analisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo
es advertir si la percepcion del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteccion del puablico consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso ) de la Ley 1294/98
D DN LR o A A P O e S e S A S S S

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de
la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Aparatos e instrumentos
cientificos, de Investigacion, de navegacion, geodésicos, fotograficos, cinematograficos, audiovisuales,
dpticos, de pesaje, de medicion, de sefializacién, de deteccion, de pruebas, de inspeccidn, de salvamento y
de ensefanza; aparatos e instrumentos de conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion,
regulacion o control de la distribucion o consume de electricidad: aparatos e instrumentos de grabacion,
transmision, reproduccion o tratamiento de sonidos, imdgenes o datos; soportes grabados o telecargables,
software, soportes de registro y almacenamiento digitales o analogos virgenes; mecanismos para aparatos
gue funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de calculo; ordenadores periféricos de
ordenador; trajes de buceo, mascaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiracion para la natacion subacuatica;
o, <

Que, a 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
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que
la denominacién *“ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a
los productos pedidos de la clase 09 del nomenclador internacional -----«««-+-+== s e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" representa una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion :
elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado mdwudual _para ad
identidad marcaria robusta y diferenciadora. —------<-eressmmmma T
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Resolucion N*® ﬁ

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 TODO HOGAR S.A. —-----==scssscsassmmecnnnianss

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

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

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

Art. 12 REVOCAR las 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. --=-=-==-==sssmsmmmmuiaiaiennnesn

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 09, Acta N°® 83146/2022, solicitada a nombre
de SHOPPING TODO HOGAR S.A. = sesssssiscnmacsge o T emememamnesaa:

Art, 32 NOTIFIQUESE, ---++----+==ssememamemmmemnneeneee e A

Alig, Claudia Pamdfa Cristaldo
Dpectora Genersd Antering
Dieretitn Genaral de Propledad Indunrrial
Divercian Mazional de Propiedsd lavelecias]
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Resolucion N° ﬂ 'J

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 TODO HOGAR S.A, ——--s=xr-srsmsssssmssmmmsnsess

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas en la clase 09 las marcas: FT ELECTRIC POWER. Registro N*
551490 a nombre de FUELTECH LTDA.; ECO POWER, Registro N® 442881 a nombre de Jin Rong Wang;
ECOVILLE ELECTRIC, Registro N° 628852 a nombre de DIVINO SRL; extremo que demuestra la coexistencia
en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre
competitividad entre los misHyos: <-===-crsmmsimssinammt iyt s sn ssesasas ke s es s Tae amrssas ses e on 2o

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberdn actuar sin ninguna discriminacion
hacia los administrades, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...” ——=sssssssmmressmnrmsnsmmsasmnsnnonaeees

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el
disefio de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinacion de lineas en rojo y puntos
negros, en la parte frontal superior se observa la denominacion ECO en rojo, ELECTRIC en negro (ambos
en tamafio preponderante) y HIGH POWER en menor tamafio en color negro, la cual g
impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--------------- '

Py

marca solicitada

DieeccibnGenersle Propiedad Indusetis]
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 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 S.A. —-===s==ssssmememmmencnenenene.

Asuncion, |

VISTOQ: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A., contra la Resolucion N® 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025, dictada por la Direccion de
MEICES, I st sy e s SRR v e e s P A A T S P AN R A A S SRR AR bt A A e e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A,, e interpone Recurso de Reconsideracion en contra de la Resolucion N® 2660 de fecha 19 de
septiembre de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, —-------—------smmrmmmsmm et

Que, por Resolucion N® 3662 de fecha 20 de noviembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N*® 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025, —-----csommrmmmimmanmmnanncannaen

Que, en fecha 19 de diciembre de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING
TODO HOGAR S.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 3662 de fecha 20 de
noviembre de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, —--sessmsmmmm s

Que, en fecha 29 de diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl I B PRIBED = e em e s s e e o R e i S 2 i S et

Que, en fecha 10 de febrero de 2026, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR
S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 19 de febrero de 2026, —--ceermmrmemmmm e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 2660 de 19 de septiembre de 2025 considera: *(...) habiéndase realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la sigwiente prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda serviren el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger. En
cansecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". La Resolucion N° 3662 de 20 de noviembre de 2025 considera:
*(...)el conjunto ECO ELECTRIC HIGH POWER respecto a los servicios de comercializacion y venta de los
productos especificados tales como herramientas, maquinas, motores, dispositivos, aparatos e
instrumentos, le brinda al publico pertinente una informacién directa de que estos son eléctricos, poseen
eficiencia energética y ecologica garantizando un rendimiento maximoy... )" —----=--smrmomrmmmmmmnr oo oee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. Jel analisis marcario no puede
basarse en una traduccion literal aislada del signo, sino en la percepcion real del mismo en el mercado. La
marca solicitada se presenta y es percibida como una unidad denominativa en idioma inglés, sin 1 que el
consumidor realice un proceso de traduccion conceptual para identificar los sf*nfn:ms prote
consecuencia, la interpretacion literal propuesta por la Direccion no resulta suficiente
caracter descrrpma der' signo. Sf'gun lo .senﬁ.i'adn por la Dmm:‘mn el renmng “E
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 2660 DE FECHﬁ 19 DE SEPTIEMBRE 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 S.A. ——-==ssmessasmsamasmannaannaannns

extendida en el ambito marcario como elemento evocativo ../.. Asimismo, la Direccion sostiene gue los
términos "ELECTRIC" y “"HIGH POWER" informaria directamente caracteristicas técnicas de los productos.
Sin embargo, el anélisis marcario no puede realizarse desmembrando cada uno de los términos que
componen el signo, sino evaluando la expresion en su conjunto .../.. La denominacion de mi representada
no describe de manera directa ningtn servicio protegido. Por el contrario, evoca cualidades apreciadas por
€l pUiblico CONSUMIAON]... )" +====ssse e e e e st st et anes

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

Que, al iniciar el analisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo
es advertir si la percepcion del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteccion del pablico consumidor, De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso €) de la Ley 1294/98
O s o o i A s e e e S i)

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la
clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de importacion,
exportacion, publicidad, comercializacién y venta de herramientas eléctricas, maquinas, maquinas
herramientas y herramientas mecdnicas; motores, excepto motores para vehiculos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmision, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos agricolas que
no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
dutomaticos, aparatos e instrumentos cientificos, de investigacion, de navegacion, geodésicos, fotogrificos,
cinematogrificos, audiovisuales, dpticos, de pesaje, de medicion, de senalizacion, de deteccién, de
pruebas, de inspeccién, de salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de conducciin,
distribucion, transformacién, acumulacion, regulacion o control de la distribucién o consumo de
electricidad; aparatos e instrumentos de grabacion, transmision, reproduccion o tratamiento de sonidos,
imagenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento
digitales o andlogos virgenes: mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras,
dispositivos de cdlculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, méscaras de buceo,
tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de bueeo, aparatos
de respiracion para 1a natacion sUDaCUATICA; @XIIIIOIES =« ««xs et mum e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion "ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a
los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional,---------ss=sesses e

e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registr{] “ECO ELECTRIC HIGH ‘:ﬂ

identidad marcaria rnhusta y diferenciadora, —--=-sessesesemmismie el f\;,- ------- h-ﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 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 ET[QUETA' CLASE 35,
EXPEDIENTE N* 83145/2022, SOLICITADA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. masmmmmmsassssssssEssszEssnee

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la biisqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas en la clase 35 las marcas: HP HIGH POWER. Registro N°
609211 a nombre de SURESTE 5.A.; ECOVILLE ELECTRIC, Registro N° 628853 a nombre de DIVINO 5RL; XL
POWER, Registro N° 515256 a nombre de Hung Chia Lan; CAMPO ELECTRIC. Registro N® 612560, a nombre
de David Dyck Bergen; extremo que demuestra la coexistencia en el rubro, siendo utilizado por diversos
titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos, -=---------------2e-

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna discriminacion
hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..” — -« eemmmsm e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el
disenio de un paquete rectangular en colores blanco y rojo. con una combinacion de lineas en rojo y puntos
negros, en la parte frontal superior se observa la denominacién ECO en rojo, ELECTRIC en pegra {ambos

en tamafio preponderante) y HIGH POWER en menor tamafo en color negro, la cualen B una
impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a [a marca.--====s==-- 00 rey
' staldo
= \ o Crista
marca solicitada |
et
= u?m::;: {szaciakhe® Bagpit ﬁli:f.u:l:q:::l
- Triceccion oty sailie Pragiedad
ECOElecic B

e e s




DIRECCION NACIONAL DE
PROPIEDAD Q GOBIERNO bmi | PARAG

Al
*# INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
; Wik [l
ResoluciénN°® | | 1
e mmem

=

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N*® 2660 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y N° 3662
DE FECHA 20 DE NOVIEMEBRE 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 S.A. —-=sssmsmemmnramsnnnanninnanas

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resoluciones N° 2660 de fecha 19 de septiembre de 2025 y N° 3662 de fecha
20 de noviembre de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, --------=--==--sssssmrennaeannnns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 35, Acta N°® 83145/2022, solicitada a nombre
de SHOPPING TODO HOGAR S.A. —issasicsseiisefiammemmmmsmmoes s nnsmsamnsssin sesmsan st ias

Art.3%  NOTIFIQUESE.-------ssasssssessnsasosuansessennesess TP e, ETETNLREN S
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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° 83147/2022, SOLICITADA POR
SHOPPING TODO HOGAR S.A, —-=-===ssresmrmsmmamemr st -

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A., contra la Resolucidn N® 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de
MAYEAE, Y s mn s mesarasmsusten seeseemasrpa s tena  mesmassemac s an st prem s pEen s sm s s prsssemana cemma s p s an s

RESULTA:

Que, en fecha 18 de julio de 2025 se presenta la representante convencional de SHOPPING TODO
HOGAR S.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1894 de fecha 20 de
noviembre de 2024, dictada por |a Direccion de Margas, — === msommmmmmm e

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
e e e it P

Que, en fecha 19 de agosto de 2025, la representante convencional de SHOPPING TODO HOGAR S.A.
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la Expresmn de agravios }J llama autos para resolver
en fecha 21 de agosto e 22, —— s s s s e ———

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N*® 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 considera: *(..) habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra inctirsa en la siguiente prohibicion: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadof... )", ——===ressmmm s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)Ja marca esta compuesta por las
palabras en inglés ECO + ELECTRIC + HIGH + POWER, el prefijo ECO proviene del desmembramiento de la
palabra ecologia utilizado para denotar la cualidad de sustentabilidad o amigable con el medio ambiente, la
frase ELECTRIC HIGH POWER significa literalmente en inglés “Alta potencia eléctrica” por lo que el
conjunto de estas palabras debe considerarse una expresion de fantasia que tiene un caracter puramente
evocativo ../.. El término evocativo, nos da una idea del producto que se brindard con dicha marca y a
veces, mas que una idea, nos brinda una certeza sobre el mismo, pero de ninguna manera puede ser
considerada una designacion descriptiva necesaria o usual para aquello que protege(...)" ---==-=s==ssssesmsnaees

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

Que, al iniciar el analisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y g '
es advertir si la percepcion del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohib
dictadas en proteccion del piblico consumidor. De esta manera, l:urre‘spbnde
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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° 83147/2022, SOLICITADA POR
SHOPPING TODO HOGAR S.A.

GOBIERNO pr |%Rﬁiﬁ Al

administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98
08 NMATTAS, —mmmrrr e s e e e s e e 0 L B 2 0 0 R B B

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de
la clase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Herramientas eléctricas, mdquinas,
maquinas herramientas y herramientas mecanicas; motores, excepto motores para vehiculos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisién, excepto para vehiculos terrestres; instrumentos agricolas que
no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
e e S

Que, a 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
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita, En ese sentido, tenemos que
la denominacién “ECO ELECTRIC HIGH POWER" no constituye el nombre habitual con el que se desagna a
los productos pedidos de la clase 07 del nomenclador internacional.---------=-=sssemeressemso

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ECO ELECTRIC HIGH POWER Y
ETIQUETA" representa una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los
elementos visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. — -« ==srem e

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

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en el
disefio de un paquete rectangular en colores blanco y rojo, con una combinacién de lineas en rojo y puntos
negrcas en la parte frontal superior se observa la dem}mmacmn ECO en rojo, ELECTRIC en negrirfambos
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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° 83147/2022, SOLICITADA POR
SHOPPING TODO HOGAR S.A. —----=rssmmsrmmmmrsrameamesmmem e amemsmme e smmen e e s e e

marca solicitada

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1894 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada pur la
Direccion de Marcas. R RS e NS St et s s s smeo e s s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *ECO
ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA", clase 07, Acta N® 83147/2022, solicitada a nombre
de SHOPPING TODO HOGAR S.A. ——-nsnssemrrsemmmamnen e e e g e vm e == g o=

Art.32  NOTIFIQUESE.-------s-mssmemsrmsmmmmrmmacmsasmceneons -~ et
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Nt 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, EXPEDIENTE N*® 8409/2011, SOLICITADO
POR JORGE ADRIAN RIQUELME, ---+-=s=sscscesnnsimaacinsnnnnccanseionencenens cemeeee e —

Asuncién, 3 T WAR 1076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Leandro Anibal
Travaglio contra la Resolucion N2 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LItIZiosos, ¥ =wrmrmrmmmmms s s s e e e e s st s e e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de Leandro Anibal
Travaglio e interpone recurso de apelacion contra la resolucion N 1535 de fecha 31 de julio de 2018, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LILZIOS0S, «--------smsssmmmms oo s s s e s e e

Que, en fecha 26 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedit el recurso de apelacian
in[erpuestnL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 21 de abril de 2023, el representante convencional de Leandro Anibal Travaglio expreso
agravios; en fecha 07 de octubre de 2024 fue declarada la rebeldia del solicitante por no contestar el
traslado de la expresion de agravios, se di6 por decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para
PR NP e e e oo e 5 i i o A e 1 o e S i S i B B i S RS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) notamos que enire las marcas, es posible la coexistencia
pacifica en el mercado, en razon de que la marca solicitante solo tiene en comun la palabra ESPERANTO,
siendo la vision en confunto come su pronunciacién totalmente diferente, por tanto no podri crear
confusion al publico interesado o consumidor. En tanto esta Direccion declara improcedente a la
OPOSICION PIANEATA. (.. )" +==msssemssnnmsasns smsmsn s sm e et o bt am e oo S s e s e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(...) QUE la resolucion N@ 1.535 de
techa 31 de julio de 2018, debe ser revocada inexorablemente, por los hechos e instrumentales que
acompano a esta presentacion, hechos y documentos evidentes gue el Inferior no tuvo en cuenta al
momento de emitir su resolucion,y que son, entre ellos que omitio el anilisis de las marcas y QUE LA
MISMA HA SIDO TRAMITADA EN REBELDIA, lo cual hace presumir una “Conffesio ficta”, en relacion a la
solicitud de la marca "ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE", ya que mi representada tiene registrada la
marca "ESPERANTO", en la Argentina, en la misma Clase 43 y. con Registro N2 2148145, asi como numerosos
solicitudes de registros en la Argentina en Ja misma CLASE 43 con Actas Nros. 3127066 y 3190880 conforme
obra en autos, hecho este que el Juzgador dejé pasar por alto. Que, es potestad y a su vez obligacion del
Director el proceder al rechazo de una marca, aunque la misma no haya sido objeto de oposicion alguna,
cuando, segiin lo expresa la propia Ley que Nos rige {...)". «===-===sssmrmsemmm e e e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artlﬁcuiles

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje_ tht#l’#f%,‘
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de cc-nﬁ,uﬁ én Entre Lo
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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, EXPEDIENTE N°® 8409/2011, SOLICITADO
POR JORGE ADRIAN RIQUELME.------------ e e

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca “ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" y la marca
L e e e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “ESPERANTO FUN
RESTO LOUNGE" y la marca oponente “ESPERANTO", se evidencia que, si bien ambas comparten el
vocablo “ESPERANTO", la oponente se limita al uso exclusivo del mismo, mientras que la marca solicitante
incorpora términos adicionales como: “FUN", “RESTO" y “LOUNGE", los cuales le dan una estructura mas
extensa y distintiva tanto en lo visual como en lo fonético y conceptual; es decir, considerando a los signos
de manera conjunta, las posibilidades de confusién para el consumidor entre una y otra marca no se
TR mmrens smcnmonnipms s risier ooy Sy S S e g i b i Y S S

ESPERANTO FUN RESTOLOUNGE  (marca solicitada), y
ESPERANTO (marca oponente)

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

Siguiendo con el anilisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Territorialidad, el cual supone que la proteccion que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
pais en que ella esta registrada. El que primero solicita el registro de una marea, es quien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la
proteccion sobre la denominacion en Pugna.- -« e

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta Jey le otorga, una

vez registrada en el pafs”, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo.------+------oocoeii

Que, segun lo manifestado por el apelante, su oposicion se basa en los registros previos que posee de
la marca "ESPERANTO" en el pais de Argentina bajo el N® 2148145 para la Clase 43 y las solicitudes N2
3127066 y N2 3190880 para la clase 43; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en el

extranjero, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de octubre de 2011, con
posterioridad a la marca “ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE" cuyo propietario presentd su solicitud de

registro gn fecha 08 de marzo de 2011. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: “La
prelacién en el derecho a obtener el registro de una marca se determinari por la fecha y hora prese

' sanchez Herrero, Andrés. “Confusidn de Marcas™ Editonal La Ley, Asuncion. 2003,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 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, EXPEDIENTE N°® 8409/2011, SOLICITADO
POR JORGE ADRIAN RIQUELME., —---=-rsecmmm oo eeneaees - remeemmms e ————————

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas limitaciones, ya que
existen categorias de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen un tipo de
proteccion especial ante su registro en paises del extranjero, no es el caso de la marca oponente.-------------

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccion concluye que la marca extranjera
“ESPERANTO" no retine los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar
con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse
al registro nacional de la marca “ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE". Por tanto, corresponde confirmar la
POE O T O L D e CUIET I O s e s cisn s s o i rimcn im0 e 5 i i m ma p  E  ma

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 1535 de fecha 31 de julio de 2018 dictada por la
Direccidon de Asuntos Marcarios Litigiosos, ===-s==sssereer e mmmn s saainaaas .

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*ESPERANTO FUN RESTO LOUNGE ", clase 43, Acta N° 8409/2011, solicitada a
nombre de la firma JORGE ADRIAN RIQUELME.--- 5=+ ===rrenssoonmmmnrne e ozaaz o onas

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. - smemeeconenn T T e i
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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 EI‘IQU'ETA" CLASE 39, EXPEDIENTE N°
§1631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI e

Fasuncit‘m.g 1 WAR M8

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONIL contra la Resolucion N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, y; «-===e-=mssssscemmmrtmmre e esee et et e et e st s e s s s e e e pas e s s S s s s s e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONI, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacién en subsidio en contra de la
Resolucion N 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, —-------=----------

Que, por Resolucién N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucién N® 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024, —---sssmmemmmmmmmmc e

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
AP AC O I T PUBSED. == =r == rm e oo e A S Sh s n e

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de LUANA PAOLA VILLALBA
BERTONI expreso agravios. Esta Direccin tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 12 de diciembre de 2025, — s reree s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1836 de fecha 14 de noviembre de 2024 considera: “(...) habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)” La Resolucion N° 3773 de fecha 27 de noviembre de 2025
considera: %(...) el término dominante “TRAVEL" le brinda informacién clara y directa al consumidor de que
los servicios prestados estan relacionados con los viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra
“YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizado(...)". —-=---==-====s=seseaa-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(.. )JEn primer lugar, se incurre en
un error al alegar que la denominacion “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o
designacién de los productos comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto
denominative novedoso que constituye una novedosa alocucion, por lo que necesariamente debe
aplicarse un criterio mas benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras
que evocan las caracteristicas del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera "los
que def inen no dr'recramenre el objeto en causa sino la categoria o el génem a los que pertenece ele

Parccjora Geft
DiseccipfGearesl b Froplefip indusie
“ Uirepchin Narienal de Propoeday [raciett
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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 —---+-==rs=ssssmsmmmmnsnmmnceneee

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

Que, al iniciar el analisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo
es advertir si la percepcion del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteccion del pablico consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98
e MarGls, e mresvsmnitimar st s nas s st S s s as vomin e da s smma S e rmice s amif e w et s e i e s e R A e s e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 39 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios prestados por un agencia de viajes,

transporte terrestre de pasajeros, organizacion de transporte para circuitos turisticos, reservas de viajes,
reservas de transporte; reservas de plazas de VIGje”, —-sscsese e st s s

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, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase
39 del nomenclador iNternacional. «-=-ss-sarsessmnms s et s e e e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa
una creacion lingtistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés “YOUR TRAVEL" dan una idea del rubro en el cual
se desempenara la marca solicitada pero no constituye la designacion con la que necesariamente se
nombra a los servicios que pretende am Parar — - --—mssr s e

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

Que, al respecto, el Dr. ]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MﬁRCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: : - 3 idea ¢l A

Eu_ﬂm.':ar,,r" Las marcas evocativas son cans;deradas pcrr!ﬂs mbunafes como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas, Esto L
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas EVOqUERR
Mismas propiedades 0 CaraCteITSICaS. ===« xses st e -.
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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 E.'I'IQUE'I'A" CLASE 39, EXPEDIENTE N°®
81631/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI —- N = -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 39 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la buisgueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas:
VFUN&JOY TRAVEL, Registro N® 511264, a nombre de Enjoy Travel 5.R.L.: PRIORITY TRAVEL, Registro N°
535905, a nombre de Roots S.A.; STOCK TRAVEL, Registro N® 609529, a nombre de Diana Maria Beatriz
Fernandez Alderete; GLOBAL TRAVEL, Registro N” 480955, a nombre Global Trading S.A.; extremo que
demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccion no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.
En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del
Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberan actuar sin ninguna discriminacion hacia
los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..” —-----srrmmrmomsme e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominacion YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinacion de colores bordo y
rosa, con la imagen de un avién que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresion
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-sees s

marca solicitada

YOUR

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién considera que es un signo que

las caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontra
dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucifsg
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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 —-----=--=s==ssssssesemmmemeneam e

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

Art. 12 REVOCAR 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, -==============rssramrerarearenas

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “YOUR
TRAVEL Y ETIQUETA", clase 39, Acta N® 81631/2023, solicitada a nombre de LUANA
PAOLA VILLALBA BERTONI ~rs

Art. 32 Ngﬂpiqmg_ggf

ll_ll. I »
ll‘ilr tall r’\ o rppeedid [k
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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®
81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI —--------=-====-sseusex e

o MAED
Asuncion, 3 1 WAR /0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONI. contra la Resolucion N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, y; --«---=--=-sssssmmr et b e e aa e seas s ae s s eaeses s n s sa e nes

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2025 se presenta la representante convencional de LUANA PAOLA
VILLALBA BERTONI, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la
Resolucion N° 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, —--------=--=------

Que, por Resolucion N® 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucion N® 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024, —-veesemmmimmmmmmnaeens

Que, en fecha 27 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
EPEE&CjI’:‘rﬂ interpuestn‘ ...........................................................................................................

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, la representante convencional de LUANA PAOLA VILLALBA
BERTONI expresé agravios, Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 12 de diciembre de 2025, — == smsrmmrrmrr e s s e e

CONSIDERANDO;

Que, la Resolucion N® 1837 de fecha 14 de noviembre de 2024 considera: (...) habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)” La Resolucion N° 3774 de fecha 27 de noviembre de 2025
considera; “(...) el término dominante “TRAVEL" le brinda informacion clara y directa al consumidor de que
los servicios prestados estan relacionados con las viajes, cualquiera sea su medio, mientras que la palabra
“YOUR" simplemente refuerza la idea indicando un posible servicio personalizadof...)". —-+-s===seesesesmsees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. JEn primer lugar, se incurre en

un error al alegar que la denominacion “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" es un nombre genérico o
designacion de los productos comprendidos en la CLASE 43, puesto que la misma consiste en un conjunto
denominative novedoso que constituye una novedosa alocucion, por lo que necesariamente debe
aplicarse un criterio mas benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras
que evocan las caracteristicas del producto. La doctrina define al signo genérico de la siguiente manera “los
que definen no directamente el objeto en causa sino fa categoria o el género a los que pertenece el obje
/. €5 importante considerar que se entiende por marcas evocativas a aquellas que dan al
consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristicas de los productos o servigie
distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su Gtular.. )" «=---sssseemmmemans e e

TLnstaldo
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Hirecuiil Geece tpledad Induseria
“ if‘.l::_iji!": Nacianal de Propedad [eebermed



DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO vr1 | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKU
PARAGLUAY

Resolucién N° 1:,: J

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°®
81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI e A e i

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
g r L e e g e Lt e b i e ot i it

Que, al iniciar el analisis debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de
conjunto, como es regla general en el derecho marcario. sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo
es advertir si la percepcion del signo distintivo puede ser considerado incurso en prohibiciones legales
dictadas en proteccion del piblico consumidor. De esta manera, corresponde a esta instancia
administrativa determinar si la marca solicitada se encuentra incursa en el Art. 2 inciso e) de la Ley 1294/98
DE MANCRE, m=rere st e comncen s cennnss e pr o pE o e SRS Y IS SR TER S S AL A AR RS SC A A CRass Cn

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la glase 43 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “reserva de alojamiento temporal; reserva de
T L

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, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“YOUR TRAVEL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios pedidos de la clase
43 del nomenclador iINternacioNal, -« e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “YOUR TRAVEL Y ETIQUETA" representa
una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Los vocablos en idioma inglés *YOUR TRAVEL” dan una idea del rubro en el cual
se desempeniard la marca solicitada pero no constituye la designacion con la que necesariamente se
nombra a los servicios que pretende amparar — = ==sressrrrr e e e e

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

Que, al respecto, el Dr. ]urgt* Dtamendl en su obra DERECHO L‘.'E MAREAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: : : a .

.'i.u_ﬂmhﬂ..f Las marcas evocativas son mn_uderad.n pnr.l'm rnbx:naff's como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afi irmacion es que cualquier persona tiene el derechﬂ de evocar en sus marcas las
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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, E}WED[ENTE N®
81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI —=--snssnsmnsamncsmmmoa e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 43 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas:
VIAJEMOS YA SOLE TRAVEL, Registro N® 590796, a nombre de Fabiana Soledad Silveyra Flores; BLACK
TRAVEL WEEKEND BOARDING GROUP, Registro N® 621103, a nombre de Boarding Pass 5.A.; TRAVEL
LOVER, Registro N® 511927, a nombre de Deisy Lorena Rojas Gimenez; STOCK TRAVEL, Registro N* 609530,
a nombre Diana Maria Beatriz Fernandez Alderete; extremo que demuestra |a coexistencia a nombre de
diferentes titulares y 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 sentido, 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, otorgindoles tratamiento y tutela
igualitarios frente al procedimiento..” e e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominacién YOUR en color bordo en la parte superior y TRAVEL en combinacién de colores bordo v
rosa, con la imagen de un avion que traza su vuelo entre las letras, la cual en conjunto deja una impresion
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marea.-----=---==se e mmms

marca solicitada

YOUR

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de servicios o
el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma eMpPresa, —------=--ss=ssrrmrsmeranasmnees

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

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 E'I'IQUE'M." CLASE 43, EXPEDIENTE N°
81636/2023, SOLICITADA POR LUANA PAOLA VILLALBA BERTONI ——----emmnmsmm s oo cnnnsnncmnnee

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

Art. 12 REVOCAR 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, --=--====sssssmsssnssancmmsinnnna.

Art. 209 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “YOUR
TRAVEL Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 81636/2023, solicitada gngmbre de LUANA
PAOLA VILLALBA BERTONI cs-isssssasssssasnnsymtieTomgsesnsaasss fasasansanNesesnnsonannsanses

Art. 39 NOTIFIQUESE. -----++-==--sesssneeeeennnerinnaaes
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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 ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. =--s-ssssssmsssessesmssme s smssnnm e st emsemsamenees

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A.
en contra de la Resolucion N° 230 de fecha 26 de abnl de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Litig'iﬂSﬂE, Y e e e e e N A s m s e an s nn e

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 230 de fecha 26 de abril de 2022, dictada
porla Direccion de Asuntos Marcarios LItZiosos, -=- === === smsm e

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

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 Direccion declara la rebeldia a la parte solicitante, da por decaido el
derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver. -« e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.. )al analizar las marcas en conjunto, se puede notar
que la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, los
tltimos elementos hacen alusion directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en
comiin pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Direccién considera que
la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la
marca oponente BONLE y que las mismas podran coexistir pacificamente en el mercado. Que, la marca
solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintivo con un disefio y una grafia novedosa que le
brinda aptitud distintiva visual 8 $U Marca(.. )" —-----s--mmrmms e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORIA S.A. y manifiesta: "(... )JQue, primeramente
no es un "CONJUNTO", es una "RAIZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA
TOTALIDAD DE LA DENOMINACION y bien sabemos que ella es la parte més importante y crucial de una
marca, v en este caso, no es solo LA RAIZ , SINO TAMBIEN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD:
BONLATTE - MARCA PETICIONADA BONLE REGISTRO NACIONAL, REGISTROS INTERNACIONALES Y
SOLICITUDES PREVIAS ..[.. QUE EN ESTE CASO, SE TIENEN LA IDENTIDAD DE CUATRO LETRAS EN LA
MISMA DISPOSICION DE LAS DENOMINACIONES /.. Remitiendonos a ambas marcas observamos que las
designaciones SON CUASI IDENTICAS. en este caso, no es que comparten una raiz denominativa, la simple
insercion de las letras ATT. no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos
£ T

Que, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no presento la contestacion del
traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion la declard en rebeldia y tuvo por decaido el
derecho que deji de USar. - reem e s e e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre |a procedencia o no del recurso interpuesto, }f la
consecuente coexistencia o no de las marcas BDN'LAT‘I'E BY THE COCA-COLA COMPANY

Yeectors Genclal
Dizeccibn Gencral de Pragls Iad
DHireeefin Macineal de ¥y pirdaf Erileen
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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 ETIQUETA’, CLASE 29, EXPEDIENTE N°
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. <------=--zsmrmrsmmmresmreranreeanrmreemmssemseeemsmesermeeas

Que, al iniciar el andilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wvision de conjunto, como es regla general en el dereche marcano, sin artificiales
desmembraciones v cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
CONSUMIAOIES, ~werrmvreersrsasemtmsssimmernreerrrermeremsssesmrs smerssmess=ssress-Esss=sssssesssssssssssssstsssessssssssssssssss

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY Y ETIQUETA", clase 29, con la marca oponente “BONLE" en las clases 29, 32, 5, 30, 31, —-----------

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, —-cmommom e s st 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 dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica clertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). - -msmmmmm e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY" y la marca oponente "BONLE”", por mas que compartan letras no se leen de la misma manera,
tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene
seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema
similitud en el primer término BONLATTE - BONLE, sin embargo esta dependencia administrativa
considera que las mismas poseen diferencias ortogrificas considerables, estas diferencias ortograficas
derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciacion. lgualmente, dentro de la
denominacion de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: “BY THE

COCACOLA DOMPANYY, » ——terssermrrrrerreresrsmmresansrrreasesansnotass rrsmssesass s aseusane asamy areesamisbssmenasrms

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - O - N - L'y que
ambas terminan en E. En ese sentido, como es sabido, la proteccién de las marcas se extiende al conjunto
del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion
otorgada a la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi
presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B- O -
N - L - E), razon por la cual esta depondm{ia administrativa considera que tales elementos pu d

diferencien de la marca anKerior. —sesessrecssracamearnensnrcen e 4 o
J (Ahg.
Dhirecip : aFm
[Rteccidd Generad de Fres dl
_ .'I..'r:.':-:u,-fJ:-‘.Z de Pronled f--“r;l-.
[herechi de Micrcas, Jorge Otamendi. Editonial: LexisNexis - Abeledo-Berron ANC: 2003 by sl I dittelerng
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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 ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, =--ssrssssmssmsnmsmssn s s

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sf mismaos el Signo distintive, e e s

Que, conviene mencionar lo sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay™ aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: %(..) La comparacion visual de fas marcas
denominativas se basa en un analisis del nimero vy la secuencia de las letras o caracteres, fa posicion de las
palabras o de los caracteres coincidentes, el mimero de palabras y la estructura de Jos signos (por efemplo,
los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [... | Se entendera que existe similitud
fonética si el sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el
mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave
para determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden
¥ acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, va que una similitud fonética estara determinada por las sifabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... )" =s==smsmmmmm s e

Que, corresponde ademas realizar un analisis semantico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en cuestion poseen algin significado particular que permita diferenciarlas en la percepcion del
consumidor. En este sentido, debe sefalarse que la denominacion “BONLATTE® de la solicitada es una
combinacion de la palabra BON del idioma francés que significa BIEN o BUENO y LATTE del idioma inglés
que significa CAFE CON LECHE; por su parte, la denominacion de la marca oponente *“BONLE” es un
vocablo de fantasia. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual. Vemos asi, que el hecho de
compartir clertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo
en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucian, -------ssssssemermeaneacna.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominacion BONLATTE en color beige y tamano preponderante y BY THE COCA-COLA COMFPANY en
combinacion de colores beige v negro en menor tamano en el margen inferior derecho, con la imagen de la
representacion de una salpicadura de un producto liquido en la parte superior, la cual en conjunto deja
una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----=-=--ssseesmmememmcinnanen

marca solicitada

Mhrectony F:n FTRETE
Dizeccion Genrmal £ Fre nniedi .".:.'...ui

Miceocion Moeipeal de flnplcfzf:r!-.i: i
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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 ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
81502/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, ~--+-=-s-sssesmssmmsmnmsssnsasansansnsscscssssmnnsomemsacs

Resolucion N°

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 230 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIlIZI0OS0S, =--===s==rssmemsassmamnmms e e nncceenee

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUEI‘A' clase 29, Expediente

Art, 3¢
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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 EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, -+=--++==n-s==srs=smrmnssnes

) fU i e
Asuncion, ¢ | NAR 2078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A.
en contra de la Resolucion N* 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos
Mar’cangs L'ltig“}sﬂs. },l;‘ AT TEEEEEST R TR EES R T EE AR RN R TR RN TR EET T A TEE TN I EEE N T EAT TEEET R EEE NN TR MWW WA W R W W EEEEE

RESULTA:

Que, en fecha 07 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 229 de fecha 26 de abril de 2022, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcanios Litigiosos.---—-s==-ssseemr o e

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de agosto de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expreso agravios;
en fecha 0l de marzo de 2023 esta Direccion declara la rebeldia a la parte solicitante, da por decaido el
derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolver.--------ooesmmsmmer o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..)al analizar las marcas en conjunto, se puede notar
qute la marca solicitada se halla compuesta en su parte denominativa por 6 vocablos, entre los cuales, fos
ultimos elementos hacen alusion directa al origen empresarial de la misma, comparten algunas letras en
comiin pero como es sabido el cotejo marcario debe realizarse en completo. Esta Direccion considera que
la marca solicitada BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA es totalmente distinta a la
marca oponente BONLE y gue las mismas podrin coexistir pacificamente en el mercado. Que, la marca
solicitada es una marca mixta, que posee un logotipo/distintive con un disenio y una grafia novedosa que le
brinda aptitud distintiva visual 3 51 mMarcaf.., ) —---===wermr e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORIA S.A. y manifiesta: (.. )JQue, primeramente
no es un "CONJUNTO", es una "“RAIZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES I.A
TOTALIDAD DE LA DENOMINACION y bien sabemos que ella es la parte mis importante y crucial de una
marca, v en este caso, no es solo LA RAIZ . SINO TAMBIEN LA DESINENCIA DE LA MARCA LA SIMILITUD:
BONLATTE - MARCA PETIC‘.FDNADA BONLE REGISTRD NACIGNAL REGISTI RDS IH"I‘ERNACIDNALES o

MISJHA DJ’SPDSICTC"N DE LAS DENDMJ’NAC.FDNES f Rt‘mm&'rldnnus i d'mll'l:m marcas :Jhwrvamm qm—' las
designaciones SON CUASI IDENTICAS. en este caso, no es que comparten una raiz denominativa, la simple
insercion de las letras ATT, no constituye elementos diferenciadores suficientes en el caso que nos
T I ————————

Que, la representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY no presentd la contestacién del
traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion la declaro en rebeldia y tuvo por decaido el
derecho quie gt QB USEr, = ce e e e e e e i s s Srasssssassssessiaiessnaatane

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso mterpm_';tn Y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BONLATTE BY THE CDE&-CDII_,__{%"TEO 1PARL
(solicitada en clase 30) y la marca BONLE (registrada en las clases 29,32, 5, 30, 31): ------- e

ST 1 .
f - SEIIRLE | 7T R
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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 EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY. «---ensemrmmmme e e e n e e

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
LS L ITEL R G = tsnimnin s im0 A 6 5 5 e o e S i i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY Y ETIQUETA”", clase 30, con la marca oponente “BONLE" registrada en las clases 29, 32, 5,30, 31.

BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA (marca solicitada)

BONLE {marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si. no
necesariamente causarin confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
Impresion visual muy diferente, — 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 dentro de su estructura existan letras o
elementos en comiin, 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 anilisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucién del presente litigio, ¥y nos permitimos transcribir a
continuacion “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). - mem e e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “BONLATTE BY THE COCA-COLA
COMPANY" y la marca oponente “BONLE", por mis que compartan letras no se leen de la misma manera,
tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, La marca solicitada tiene
seis vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema
similitud en el pnimer término BONLATTE - BONLE. sin embargo esta dependencia administrativa
considera que las mismas poseen diferencias ortogrificas considerables, estas diferencias ortograficas
dernvan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciacion. lgualmente, dentro de la
denominacion de la marca solicitada se hace referencia expresa a su origen comercial: “BY THE

EOERCTILA TEMMBRBITY . oot rsmm aniniss s s S oS s i s i e s e e P RS SR S

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten las letras B - O - N - L y que
ambas terminan en E. En ese sentido, como es sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto
del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion
otorgada a la marca registrada BONLE se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi
presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: B- O -
N - L - E), razén por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos puedept
parte de otra marca -ain en la misma clase- toda vez que la marca put,renu;"ﬁé‘i"n_. :

diferencien de |a Marca NEEFIOL, — - -scssemmmcssmrrmmsrsmsnseasseanssasaasssctssas . I._r._d_______.,___:
.IJ "
]i [Tored
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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 EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, ~-==nss=s-smsemmssmessmemse st

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sf mismos el Signo distniive, ™ ---- «sseessmmmmmsmmra e

Que, conviene mencionar lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: *(..) La comparacion visual de las marcas
denominativas se basa en un andlisis del numero y la secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las
palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo,
los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [... | Se entendera que existe similitud
fonética si el sonido de la pronunciacion de los elementos verbales de los signos comparados fuese el
mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave
para determinar la impresion fonética general de un signo denominativo son sus letras y silabas y su orden
v acentuacion particulares. El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estara determinada por las silabas comunes y su
combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritme de pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (... )7 =========msmmmmsmmmmrm e

Que, corresponde ademas realizar un analisis semantico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en cuestion poseen algin significado particular que permita diferenciarlas en la percepcion del
consumidor, En este sentido, debe senalarse que la denominacion “BONLATTE" de la solicitada es una
combinacion de la palabra BON del idioma francés que significa BIEN o BUENO y LATTE del idioma inglés
que significa CAFE CON LECHE; por su parte, la denominacion de la marca oponente "BONLE" es un
vocablo de fantasia. Por lo tanto, las marcas difieren en el plane canceptual. Vemos asi, que el hecho de
compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo
en cuenta los demis elementos analizados en conjunto en la presente resolucion, ---—---s-sssmsmescmannaans

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
denominacion BONLATTE en color beige y tamano preponderante y BY THE COCA-COLA COMFPANY en
combinacion de colores beige y negro en menor tamano en el margen inferior derecho, con la imagen de la
representacion de una salpicadura de un producto liquido en la parte superior, la cual en conjunto deja
una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca-—--------mreomremmoeees

marca solicitada

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre lasg
BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", clase 30 y "BONLE", en las clasés 29, }a

b A
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Resolucion N® - [V

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 EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
81503/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY, «--s-ssssmssscsmmmaseammereememm s e e mms e sanns smees

Que, en base a las consideraciones de hecho v 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 comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resalucion recurrida.-----+---

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 229 de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglosos, -=«----=sssssssssssmmmm e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BONLATTE BY THE COCA-COLA COMPANY Y A", clase 30, Expediente
N® 81503/2018, solicitada a nombre de THE CO et

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. -==--=s-semmmreeeee e fmmgrmmy e

< Abg. Clagedia Pamdla Cristalde
Drecrdts Gone-® tnrerina
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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 LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GREYS", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 02573/2024 A NOMBRE DE PAPELERA
ol T I — il

Asuncion, F HAR ?ﬂ?ﬁ

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PAPELERA
CENTRAL S.A. en contra de la Resolucion N° 1295 de fecha 18 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LITZIOS0s, y; -« e st s

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de la firma PAPELERA
CENTRAL S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1295 de fecha 18 de
noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIgIos0s,-—-=-=-==-===rsmmmrmmemmmeaeeaaas

Que, en fecha 18 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de la firma PAPELERA CENTRAL
S.A. exprest agravios; en fecha 18 de septiembre de 2025 el representante convencional de la firma
PARFUMS GRES S.A. contesto el traslado de los agravios, En fecha 25 de septiembre de 2025, esta Direccion
dicto la providencia de Autos para Resolver, == resm s s s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.jrealizado el cotejo marcano entre la
denominacion solicitada “GREYS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca GRES base de la oposicion se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual ../.. podemos notar que entre las
denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. 5i bien tiene
importancia el analisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision en
conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la
confusion directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (consideran gue ambas tienen un mismo
arigen de produccion). Que, ademas de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 03 con la marca base de oposicion, siendo este uno de los factores de
mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestion, sabido es que, ante la posibilidad de una
confusion, debe estarse a favor de fa proteccion al consumidor que exige transparencia en el mercado(... )"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: (... )No es verdad que la marca
solicitada reproduce integramente a la marca registrada. Es manifiesto y se puede comprobar sin una
profunda concentracion auditiva y visual que la consonante Y, la cual forma parte de la ortografia de fa
marca solicitada, asume un rol decisivo para diferenciarlas tanto grifica como fonéticamente ../...
reproducir significa “copiar; dar una imagen exacta” e integramente significa “enteramente”../.. La marca
solicitada significa en el idioma inglés “gris” y la marca registrada no tiene significado. La diferencia
conceptual es decisiva para diferenciar a las dos marcas /.. En cuanto al argumento de que las marcas
enfrentadas GREYS y GRES fonéticamente pueden confundirse esta muy lejos de la verdad. Sorprende que
no se reconozca la manifites inconfundibilidad desde el punto de vista fonético, la cual es una diferencia
resaltante entre las marcas en pugna. Para probar el aserto mencionado basta con g neiar
sucesivamente las marcas GREYS - GRES para contrastar que [a pmnr.mc:;;rgf;ﬁ. e e
atencion por Ia diferencia que por 13 SeMeJanza(...)" - s---s-swwwrssseeemssree ot -mrerms N
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Resolucién N_o_1 3 6

POR LA CUAL SE 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 NOMBRE DE PAPELERA
CENTRAL S.AL m-neesreeomessancmbammnsassota et o et oo e e oo e e e et am et rammis

Que, la parte oponente en su contestacion de agravios expresa; “(..JNlego categoricamente estas
aseveraciones pues si bien las marcas enfrentadas en estos autos, GRES vs. GREYS no son exactamente
idénticas, ellas son extremadamente similares entre si al punto de que ellas se diferencian en tan solo una
letra que la solicitante agrega. En efecto, la solicitante de la marca GREYS simplemente agrega dentro de la
estructura de la marca de mi mandante la letra *Y”, adicion que es totalmente irrelevante ante una vision en
conjunto ..[.. Asimismo, las marcas en conflicto poseen casi la misma longitud, con igual cantidad de
silabas y compartiendo la misma parte inicial o radical, similitudes que pesarin a la hora de ser escuchadas
por el consumidor causando un elevado riesgo de confusion ./.. Contradigo diametralmente estas
afirmaciones pues la adicion de una sola letra no es capaz de desviar la atencion de los consumidores de las
letras en comun y tampoco es suficiente como para causar fonéticamente un impacto significativo que
haga que las denominaciones GRES | GREYS no suenen de manera extremadamente similar al leerlas o
s 1 - [ o AN R Gk

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas GREYS (solicitada en clase 03) y la marca GRES (registrada en
ud [T T § £ P s s SR RPN N SR S S S U

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “GREYS®, clase 0%, con la marca
opon erite “GRES” clase D3 — mmmcmms s e i e e e e e e e A

GREYS {marca solicitada)

GRES {marca oponente)

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

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

Que. analizandﬂ el campo Urmgr&ﬁcu y fonético dq: la suiifitante “GREYS" y la marca ofg

]n1|:[||u

3 L b
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INTEL 0136

POR LA CUAL SE 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 NOMBRE DE PAPELERA
Corctig 37 10 R ——

Resolucion N*®

centro de la denominacion tiene como consecuencia que difieran en su estructura ortografica y por ello
tamh1én SE‘ Prﬂnllnclan leErc‘-ntEl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” En ese sentido, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintive y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada GRES se extiende al
uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada (las letras: G, R, E. 8), razon por la cual esta dependencia administrativa
considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atn en la misma clase- toda vez que la
marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, ««sees e

Que, corresponde ademas realizar un andlisis semantico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en cuestion poseen algin significado particular que permita diferenciarlas en la percepeion del
consumidor, En este sentido, debe sefalarse que la denominacion “GREYS”, que conforma la totalidad de la
marca solicitada es un vocablo del idioma inglés que significa GRIS; por su parte, la denominacion de la
marca oponente “GRES” es un vocablo de fantasia. Por lo tanto, las marcas difieren en el plano conceptual.
Vemos asi, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas alin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en conjunto en la presente
rE‘SDiltCiﬁﬂ. e R R R

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas GREYS en la
clase 03 y la marca GRES en la clase 03, — s ermrrmmmrm e s s s s e e

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1295 de fecha I8 de noviembre de 2024 dictada por la
Mreccion dg Asuntos Marcarios thlglﬂﬂﬂs. it Gt e S e i b e Wi

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“GREYS", clase 03, Expediente N® 02573/2024, solicitada a nombre de PAPELERA

Art. 32

Tipgé ciim Genera] dePropiedad Induserisl
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MILAN TOYS.", EXPEDIENTE 2345925,
SOLICITADA POR IMPORTADORA DEALER S.A.--=-ssssssrssanesen-

4

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LT L

RESULTA:

Que, en fecha 11 de abril de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpane
recurso de apelacion contra la Resolucién N° 166 de fecha 6 de marzo de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigios0s, ===««==ssses s e e s s e m e e mna

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 10 de junio de 2025. ------=----=-==ssrmrmeemmemne e

Que, en fecha 25 de marzo de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora. —-----+--=--eremmmseenaens
CONSIDERANDO:

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

de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de |a (ltima aCtUACION", -----+===========smrmmamreme e

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacién en fecha ]1 de abril de 2024, ---=---==-=ssessmmmsmmsec e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la emisién de la
providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de junio de 2025, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
a2 R i

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en
la solicitud de registro de marca MILAN TOYS, Expediente N2 2345925, g]_.aﬂ_z_i,
solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A.------s-=sssssmmsmmemrrmnens e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de reglstm de marca MILAN
TOYS, Expediente N2 2345925, clase 28, solicitada

Art.32  NOTIFIQUESE por cédula, ---------=ss-m-eme- e ] .
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Resolucion N*® (l I 3 8

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. —====s-smssrmeemamacanaananes

Asuncion, 1 WAR 2nop
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ZUMBA FITNESS,
LLC. contra la Resolucion N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de julio de 2025 se presenta el representante convencional de ZUMBA FITNESS,
LLC,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1516 de fecha 10 de junio de 2025
dictada por la Direccion de Marcas. —--r-s--sessmee s e

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
LH[’EFPUE'SH}, ...........................................................................................................

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de ZUMBA FITNESS, LLC.
expreso agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de septiembirre de 2025, — - mmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2017-1727234 Denominacion ZUMBA RECORDS CLASE 41 Registro 474905 Titular Don Noel S.r.l. [PY].
Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado,” ---------seeememmeeeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.. )La jurisprudencia comparada y
la doctrina senalan que el cotejo marcario debe realizarse considerando el signo en su integridad, no de
manera fragmentada. La denominacion ZUMBA y ZUMBA RECORDS poseen elementos claramente
diferenciadores, tanto en el plano fonético como conceptual. ZUMBA solicitada por mi representado,
ampara principalmente servicios de educacion y entretenimiento en el drea del fitness y el ejercicio,
/. ZUMBA RECORDS, por su parte, protege servicios de estudio de grabacion en todo tipo de medios
(digitales 0 magnéticos), actividades culturales, entretenimiento y conciertos, orientados especificamente
al dmbito de la musica y la produccion musical. De ello se desprende que, aunque ambas marcas se
encuentren en la clase 41, los sectores de mercado son claramente distintos: ZUMBA se vincula al
entrenamiento fisico y al fitness, mientras que ZUMBA RECORDS se refiere al campo musical, discogrifico
y cultural .../.. El signo ZUMBA es reconocido internacionalmente como un método de entrenamiento y
baile fitness, lo que refuerza su individualizacién en el mercado y lo diferencia atin mis de un sello
discogrifico como ZUMBA RECORDS(...)" —====r=mmemmm s et e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1 g oL (o T

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas—Sibien
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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° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. e

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
B T AT T L L

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gréfico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademids en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta |as cobartUIas - ---c-msm e s s s msaa s s ssssa s e TE T TS e rmee e e TE e

Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se aprecia que las mismas tienen en comun el primer
elemento de sus denominaciones, la marca base de rechazo utiliza ademas el término “RECORDS" que hace
referencia a los servicios de grabacion de la clase 41 que ampara, —-------smsemmsmosccom e

ZUMBA (solicitada), y
ZUMBA RECORDS {base de rechazo)

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

Que, de la blsqueda realizada en el sistema informatico Institucional se verifican los registros N*
568342 y 568342 de la marca ZUMBA, en las clases 25 y 9 respectivamente, a nombre de ZUMBA FITNESS,
LLC. En virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee
derechos adquiridos con la denominacion de autos, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por
lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le
E]‘t‘ﬂﬁﬁt‘f-'t'- e 0 0 0 0 I 0 00 0 0 0 0 0 0 0 O

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “ZUMBA RECORDS" registrada para la clase 41, comprende: “Servicios de estudio de
grabacion en todo tipo de medios (digitales o magnéticos) actividades culturales, entretenimiento v
conciertos”; mientras que |la marca en trimite de registro “ZUMBA" solicita la cobertura para los servicios
de la glase 4l; “Servicios de educacion y entretenimiento, principalmente, clases, instruccion y
entrenamiento en el drea de fitness y ejercicio; servicios educativos relacionados a proporcionar
entrenamiento oniine, en aulas y otros en el campo de la miisica sincronizada con programas de
entrenamiento de movimientos de intervalos de alta intensidad cardiovascular; servicios educativos
relacionados a provision de clases, seminarios, conferencias y talleres en el campo de la musica
sincronizada con programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensjdam
cardiovascular, v la distribucion del material de entrenamiento relacionado con ello; servicios de gfub de
membresia, a saber, provisién de entrenamiento a los miembros en el campo de la musica sincronjizgda con
programas de entrenamiento de intervalos de movimientos de alta intensidad r:ar"{ﬂﬂva.&
educacion y entretenimiento refacionados a impartir clases presenciales y aq.‘.‘ne de ba*rlﬁ:ﬁh_r
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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° 28181/2024, SOLICITADA POR ZUMBA FITNESS, LLC. —-+-ssscemscanneecannaaannas

ejercicio.” 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 educacion y entrenamiento en el drea del fitness y ejercicios; y
la marca base de rechazo a servicios de estudio de grabacién, actividades culturales y de conciertos, —-----

Que, esta Direccién considera importante traer a colacion que la marca solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconocerd la marca “ZUMBA", y la
distinguira de la marca base de rechazo. —----<veme e

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resolucion N° 1516 de fecha 10 de junio de 2025 dictadas por la Direccion
dt‘l Marcds. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *ZUMBA”,

Art. 32

Dircctora Genedal Interina
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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° 63383/2021, SOLICITADO POR
DISTRIBUIDORA G.MLB. S A -=rmemesmmnnnsmssnsnssnansnnnsiossssiacnnieans e - -

Asuncion, 3 1 WAR 7006

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
contra la Resolucion N° 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigigagg_ T T DI RP PP PP,

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1100 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LItZIOS0s. —=-=-==x-=remmm s e

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACION T PUESEO, = e

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE S.A expreso
agravios; dictindose en fecha 01 de febrero de 2025 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 término de ley. ----------------

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
autos para resolver en fecha 28 de febrero de Z025. «---sssse e smmms s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar gue la marca solicitada DILETTA y la marca oponente DUALETTE,
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y
conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una
marcada diferencia entre Jas mismas. Que, al comparar las marcas DILETTA y DUALETTE desde el punto de
vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las silabas
iniciales. Mientras que DILETTA finaliza con un acento agudo en la dltima vocal, lo que le otorga una
pronunciacién mas marcada en la (iltima silaba, DUALETTE presenta una cadencia mds uniforie y suave
adicional, la diferencia entre las silabas iniciales ‘DI'y ‘DUA ‘contribuye a distinguirlas, reduciendo asi la
posibilidad de confusion en la percepeion.(...) = -« s e e sttt

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) el registro para la solicitud de
marca DILETTA se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, ademés
de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el
ordenamiento juridico marcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer lugar a la presente
apelacion y denegar el registro de la Marca Solicitada [...] Finalmente, en virtud de las semejanzas existentes
entre las denominaciones, asi como la identidad en los productos de la clase 16 en la que las marcas pugna
buscan abarcar, las posibilidades de confusion aumentan considerablemente impidiéndese con ello una

B al Inrerina
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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° 63383/2021, SOLICITADO POR
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.-=------=-=-- e e e e AR 2 R A A s i i

podra apreciar el alto grado de confusion en el que se pondra al consumidor. Sumade a lo mencionado, la
Seriora Directora podra notar la forma en la que estan siendo ofrecidas al publico consumidor los
productos de ambas marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayor
confusion a los consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusidn entre las marcas es
innegable, la Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y
ademds colores similares para la comercializacion de su producto. (...)" -==-===-==—=-=mssssmmmmmr e

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: “(..) Que, conceptualmente, las marcas no
guardan una relacion directa entre si DILETTA, con origen italiano, evoca una idea de algo “deleitable” o
“apreciado”, lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no
sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca mas
neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores
asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas
marcas en la clase 16, podria perjudicar los intereses del consumidor o generar confusién en el mercado. La
Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no
resulten confundibles lo que permitird su convivencia sin generar riesgo de confusidn o asociacion
erronea. Entre los protegidos por cada clase 16, respectivamente, no existen coincidencias de género, de
materia prima de elaboracién de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con
la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusion en el piiblico consumidor. El registro es para
clases distintas, y pueden coexistir pacificamente dada las caracteristicas de cada marca, y los productos
que protege cada una. [...] La resolucién debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es
totalmente imparcial, ya que la marca solicitada retine los requisitos esenciales exigidos por la legislacion
marcaria nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan
los presupuesto de confundibilidad (.. )" «««==ssssmreesmssmser et

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
B . o e e G e O e e W e e PN

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de 1deas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro y
la marca DD L, === == = e oo

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud
de registro “DILETTA" (Clase 16) Ginicamente com parte cuatro de las ocho letras (D-E-T-T) que componen la
denominacién de la marca oponente registrada “DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos
comures se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de
vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuacion aguda en la altima silaba,
lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia,
una apreciacion global de las marcas analizadas revela diferencias evidentes, relevantes y fici
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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° 63383/2021, SOLICITADO POR
DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----

DILETTA (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: *(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de 1as letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, fos elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, va que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSEErTOr ALEOSAN (... )\ =++nsessmmeme s sttt s e s e s e

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “E/ mero hecho de
utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacion similar, Por lo tanto, la coincidencia en algunos de
sus elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.------------

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un analisis semantico o
conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta 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 italiano que
significa "amada” o “querida®. Por su parte, la marca oponente *DUALETTE" no posee un significado
conceptual especifico o directo para el piiblico en general, lo que podria considerarse como 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
asociacion en el piblico CONSUMIAOr.-=«« ssres et et e

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacién, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, «----=--s=ssssmmsrm o

! Direccion Macional de Propiedad Intetectual (DIMAPD, .I‘lrnw trices .rurrer & evamen de maveay e Parogay. pp. 147 v 266 l:ﬁ:q'm-mhl ;
Bt sorw dimagi gou pry. g : Velirectrice
* Sanches Herrero, Andrés, “Confusion r_fr Marcas” Editonal La Ley. Asuncion. 2013,
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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° 63383/2021, SOLICITADO POR
DISTRIBUIDORA G.MLB. S ~emeemsemmm e et - .

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El piblico consumidor podrd recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes grificas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de
causar confusion en el consUmMIdor. <o

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A., ya cuenta con el registro de las marcas “DONA DILETTA"
Clase 29, Registro N°552404; “DONA DILETTA" Clase 30, Registro N®552405; “DONA DILETTA" Clase 35,
Registro N*553057. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominacién similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version 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 los casos en que se discute la confision es Ja
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se 10 ha reconocitlo,™. === mreremm o

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida. ==« sessse s e e e s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 1100 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, «===-sesss e e

Art, 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“DILETTA", Clase 16, Expediente N° 63383/2021, solicitada a nombre de
DISTRIBUIENORA G B, S - eiesonsacsennnnsnmssinsimsn s 2 Ao

Art. 32 NUTEIQUESE por A e e e e 2o
' 1 g, ;L.la' L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
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Asuncion, 7 1 WAR 700R
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
contra la Resolucion N° 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios

Liitig::ﬂﬁﬂﬁ. T e e S oo ss s s
RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de CMPC TISSUE S.A
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1101 de fecha 07 de octubre de 2024, dictada por
la Direccion de ASuntos Marcarios LILHZIOS0S, —-====-resrsremmmme e

Que, en fecha 06 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElACION INTETPUESTO. e mr e e et s s e e s

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de CMPC TISSUE S.A expreso
agravios; dictindose en fecha 01 de febrero de 2025 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 término de ley. ----------=2----

Que, en fecha 25 de febrero de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 28 de febrero de 2025, —----cmerrmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTA y la marca oponente DUALETTE,
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y
conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estan expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una
marcada diferencia entre las mismas. Que, al comparar las marcas DILETTA y DUALETTE desde el punto de
vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las silabas
iniciales. Mientras que DILETTA finaliza con un acento agudo en la tiltima vocal, lo que le otorga una
pronunciacién mds marcada en Ja ultima silaba, DUALETTE presenta una cadencia mdas uniforme y suave
adicional, la diterencia entre las silabas iniciales "DI'y "DUA contribuye a distinguirlas, reduciendo asi la
posibilidad de confusion en Ja percepoion.(..,) ===

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) el registro para la solicitud de
marca DILETTA se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas, ademis
de atentar contra un derecho adquirido por mi principal -el cual se encuentra tutelado y protegido por el
ordenamiento juridico masrcario-, siendo éste el elemento fundamental para hacer Jugar a la presente
apelacion y denegar el registro de la Marca Solicitada [... ] de permitirse el registro de la marca *“DILETTA" en
la clase 35, ello causaria la dilucion del poder distintive de la marca "DUALETTE". La dilucion de una marca
se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica lo cual genera el debilitamiento de la
merza d:smmva de la misma. j’ j&umada a lo mencionado, la Senr:rr;r D!ji'{‘!‘ﬂm podra apmfar lac

' Drireceora General
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L

alto grado de confusion en el que se pondrd al consumidor. Sumado a lo mencionado, la Sefiora Directora
podra notar la forma en la que estin siendo ofrecidas al publico consumidor los productos de ambas
marcas, con los etiquetados signos y colores similares, lo que puede ocasionar mayer confusion a los
consumidores de estos productos. [...] El notorio riesgo de confusion entre las marcas es innegable, la
Marca Solicitada reproduce casi idénticamente la marca Oponente, utiliza fuente similar y ademas colores
similares para la comercializacion de SU ProdUCLD. (..),---+-«-s--r=sreresremssmessnssnensansssssanssancs s emsnsees

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta: “(..) Que, conceptualmente, las marcas no
guardan una relacion directa entre si DILETTA, con origen italiano, evoca una idea de algo “deleitable” o
“apreciado”, lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no
sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentandose como una marca mas
neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores
asocien o confundan en su uso. Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas
marcas en fa clase 35, podria perjudicar los intereses del consumidor o generar confusion en el mercado. La
Ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no
resulten confundibles lo que permitira su convivencia sin generar riesgo de confusion o asoclacion
erronea. Entre los protegidos por cada clase 35, respectivamente, no existen coincidencias de género, de
materia prima de elaboracion de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoce cumplen con
la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusion en el publico consumidor. El registro es para
clases distintas, y pueden coexisar pacificamente dada las caracteristicas de cada marca, y los productos
gue protege cada una. [..] La resolucién debe ser confirmada ya que se halla dentro del marco legal y es
totalmente imparcial, ya que fa marca solicitada retine los requisitos esenciales exigidos por la legislacion
marearia nacional, tales como la novedad y la especialidad y no puede ser rechazada debido a que no se dan
los presupuesto de confundibilidad (... )" ===« === smermmm st e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lnterpue;tﬂ B T e T L L T T T —

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

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que la solicitud
de registro “DILETTA" (Clase 35) (inicamente com parte cuatro de las ocho letras (D-E-T-T) que componen la
denominacién de la marca oponente registrada “DUALETTE" (Clase 16). No obstante, dichos elementos
comunes se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de
vista fonético, la marca solicitada se distingue de la oponente por su acentuacion aguda en la tltima silaba,
lo que resulta en denominaciones con acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En consecuencia,
una apreciacion global de las marcas analizadas revela dl’r_f'renl:ms evidentes, r s y facilmente
perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estrucyra y sgcuencfa de letras, tal como se
observa en el siguiente cotejo: g~ o [ e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1101 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADA POR
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DILETTA (marca solicitada), y

DUALETTE (marca oponente}

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: (...} La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..| Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementas clave para determinar la impresian fonética general de un
signo denominative son sus letras v silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ntmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSterior ALEOSAN (. ) s

Que, esta Direccion considera oportuno citar la doctrina del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien
en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de
utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra
marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles®. En ese sentido, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacion similar. Por lo tanto, la coincidencia en algunos de
sus elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusién ni para fundamentar el rechazo.------------

Que, 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 ellos proyecta 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 italiano que
significa "amada” o "querida®. Por su parte, la marca oponente “DUALETTE" no posee un significado
conceptual especifico o directo para el publico en general, lo que podria considerarse como 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 confusién o
asociacion en el piblico ComSUMIOr -

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacién, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consuMIdor, ---=«-«ssssmms s ms s cciininanans

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 myn‘:_gﬂ‘ibiﬁda

.ﬂ_‘-.j-l
! Dareeciion Nacional de Propiedad Intelectunl (DINAPD, Directrices para of evamaen de marcas oo Paragsiay, pp. 147 i . Dismn!m
Il st v 3 propagdag- CANAN) z 4 1 -+
* Sdnche: Herrero, Andrés. "Confusion de Marcas™ Editonal La Ley, Asuncion. 2013, 7
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diferente en las marcas en pugna; porque tal conterudo facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El publico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes gréificas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, ellas no son susceptibles de
ESeRr CamfLSn 600l CONEINHANE. ~srerirrinessmmirmermeirisniiicrrmsesnirissssstn ssnmiess Cane et ses

Que, ademis de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A., ya cuenta con el registro de las marcas “DONA DILETTA"
Clase 29, Registro N°552404; “DONA DILETTA" Clase 30, Registro N®552405; “DONA DILETTA" Clase 35,
Registro N°553057. Por ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una
denominacién similar y se encuentra coexistiendo con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la prateccion de otra version de una marca que ya le pertenece, ----------------

Sobre el punto, Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute fa confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones es la mejor pmrbd de la
inconfundibilidad, y asf se 10 ha recONOCId, ™, --------smssumsmsreses e e e e s

QQue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y 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
confitmar la resolucin PecuUITida. =ssssesressermrerrrssretsnercareisssennssessemrasserestrsresssrsssssnaernessrssnannacaress

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1101 de fecha 07 de octubre de 2024 dictada pur la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -« s e s

Art. 28 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“DILETTA", Clase 35, Expt:dwnte N® 63385}'2()21 “solicitada a ngmbre de

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. B T (0 e,

' *DERECHO DE MARCAS™ - |orge Otumendi. 9 Ed. CARA, Abeledo Perrot, 2007 -



