DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD @GDBIERNG::H. PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
ResuluciﬁnN(l | 'é: 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC
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Asuncion, 31 MAR 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Bedson S.A. contra
la Resolucion N 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LitigiD‘SDS. W e T T T T e e T e g e e e e e ey

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de Bedson S.A. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LIt gios0s, === =sse s e st

Que, en fecha 11 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
interpuestg. ........................................................................................................................

Que, en fecha 03 de septiembre de 2025, el representante convencional de Bedson S.A. expreso
agravios; dictandose en fecha 12 de septiembre 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 30 de octubre de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 03 de noviembre de 2025, -==-==--smmrmrmmmmer e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que, haciendo un analisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BADGE y la marca oponente BEDSON,
gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de
diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre Jas mismas [...] Que, si bien se aprecia una
cierta similitud fonética entre las marcas BAD/GE y BED/SON, en conjunto y sucesivamente, es de
relevancia la compresion precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones
permite una utilizacion mas adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la
patita que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el mercado(...)"-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La cercana identidad entre ambas
marcas es mads que evidente, Por lo tanto, ambas marcas no pueden coexistir sin crear situaciones que se
encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusian del que
nos habla el articulo 2° en su inciso f) previamente transcripto [...] A mds de la cuasi identidad existente en
las denominaciones, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, la misma clase en [a que mi mandante tiene
registrada su marca en nuestro pais, por lo que resulta evidente la intencidn de la adversa de.
la novedad de marca registrada anteriormente, causando asi la asociacion involuntaria
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Jntfrpuest{]‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
125 INArCAS OPOMEIITES, soreess st et e e e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “BADGE” (Clase 05) y la
oponente “BEDSON” (Clase 05), se advierte que la solicitada coincide con la oponente tnicamente en dos
de las seis letras que componen esta Gltima, a saber, “B" y “D", constituyendo dichas letras el Gnico
elemento comin dentro de la estructura denominativa de los signos en conflicto. Asimismo, al profundizar
en el analisis de los componentes restantes, se constata que ambas denominaciones presentan diferencias
claras y relevantes en sus desinencias, siendo “GE" en el signo solicitado y “SON" en la marca oponente, lo
cual incide de manera significativa en su configuracion global. En consecuencia, al apreciar los signos en su
conjunto, se concluye que proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente
diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusion o
de asociacién indebida en el piblico ConSUmMIdOr. = e e

BADGE {marca solicitada), y
BEDSON (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del namero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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 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, ya gue 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
POSLErTOr ALEOSAN (... ) " == ===messsmmsasmesasrssnnen et e e s masa s s mm e s st m s e s

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
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1255 DE FECHA 07 DE NOVIEMERE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “BADGE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 12226/2021, SOLICITADO POR AGROTEC

I

inglés que, traducido al espanol, significa “distintivo”, “credencial”, “insignia”, “chapa”o “placa”®, evocando
asi un objeto identificatorio concreto. Por su parte, la marca oponente “BEDSON" constituye
principalmente un apellido de origen inglés’, carente de un significado conceptual especifico o directo para
el piblico en general. En consecuencia, ambas denominaciones transmiten ideas distintas y no
relacionadas entre si, lo que refuerza su adecuada diferenciacion y contribuye a descartar la existencia de
riesgo de confusion o asociacion en el plblico consUMIdOr. === emmmrm i

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. ——-—=====smmsemem e

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro *Derecho de Marcas” nos dice:
“El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca”y
luego manifiesta “En el cotejo marcario tiene una gran influencia el gue una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes.” El pablico consumidor podra recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejara llevar por otras similitudes graficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusion en el consumidor, <« e e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1255 de fecha 07 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s, =« e

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BADGE", Clase 05, Expediente N* 12226/2021, solicitada bre de AGROTEC
S.A o

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédul,--- - s-srmmmeopioeemeeemen
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999,
SOLICITADO POR C.LPE.S.A --s==sssmrsmsmrameamsmsmsmmasansanms e s samsamsasemm s amens s --

. 1 WAD 9n0e
Asuncion, 31 MAR Vi)

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA,
INC. contra la Resolucion N° 909 de fecha 16 de agosto de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcanos LINRIOS0S, ¥ - s d e e S A S L Sa A A Se A s e e a e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de CINEMARK
USA, INC. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 909 de fecha 16 de agosto de 2024,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ===--===s-s=semseemremmree s e

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APEIACION N PUES 0, <=mee e s e

Que, en fecha 20 de mayo de 2025, el representante convencional de CINEMARK USA, INC. expreso
agravios; dictindose en fecha 26 de mayo 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, ----------ee---

Que, en fecha 02 de septiembre de 2025, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y
se llamé autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2025.-+--=-sssssmrmrrsmrmes s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(..) gramaticalmente al primer golpe de vista no existen
entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortografico, conceptual y por sobre todo
fonético: las marcas estan expresadas de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada de
manera distinta. Que, analizando las marcas CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (solicitada) vs.
CINEMARK (oponente), se puede concluir validamente que las marcas en cuestion no podrdn de manera
alguna causar confusion directa ni indirecta o inducir en error al ptiblico censumidor, dado que las marcas
impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos
necesarios para su registro que son novedad y especialidad [...] Que también cabe sefialar que la marca
solicitada CINES VILLAMORRA SHOPPING cuenta con una etiqueta que posee un disenio distintivo y
original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar los colores,
tipografia u otros aspectos graficos que hacen que la etiqueta sea iinica y haga la diferencia con la marca
oponente, Por lo tanto la demanda deviene improcedente (... ) ---------==m=mmrmsmsmmms s

Que, se agravia el apelantﬂ. y entre ofros argumentos expresa: “(...) 5i bien es crerto que fa con traparte
ha solicitado el registro de la marca "CINES VILLAMORRA SHOPPING (imagen), como mencionaramos
anteriormente, el solicitante durante el transcurso del tiempo ha ido modificando la forma epAatos
presenta la marca ante el publico, y se puede observar como en un determinade momenfo ha srda
practicamente idéntica a la de mi mandante [..] Es por este motivo que mi mandante no ‘0 ofra
alternativa mds que oponerse a esta nueva solicitud, ya que nada asegura que la sgﬁt‘irantl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999,
) W08 VY 070 0:70) ol 23 5. 37 VO o -

proceda una vez mas a modificar la etiqueta e intente hacer uso parasitario de una marca ajena y
notoeriamente conocida en el sector al que dirige sus servicios [...] Asimismo, ponemos a consideracion de la
Sra. Directora fa existencia de otras solicitudes de registro la marca "CINEMAK" N*® 1313446 en clases 35
(treinta y cinco) y N° 1359869 en clase 41 (cuarenta y uno), que ha solicitado esta misma empresa "C.LPES.A”"
bajo la denominacion social "CINEMAK S.A.", dado que los duerios de ambas firmas son los mismos e
incluso el local es el mismo. Contra estas solicitudes, mi mandante presento las respectivas oposiciones,
lagrando el archivo de la solicitud en la clase 35 (treinta y cinco) y también, recientemente ha obtenido una
decision favorable en el caso de oposicidn contra fa solicitud en clase 41, esto puede ser observado en la
base de datos de DINAPI [...] En efecto la empresa solicitante es la misma, ya sea que se presente como
CINEMAK S.A. o como CLPES.A, sus duenos son los mismos, el local es el mismo, y los servicios prestados
de salas de cine son los mismos, y notablemente su imagen fue “mutando” hasta llegar a asemejarse en
extremo a la de mi mandante, tal y como podemos percibir en las imigenes que reproducimos
anteriormente. Finalmente podemos observar como la contraparte ha ido cambiando con el paso del
tiempo la manera en la que exponen su marca al piblico consumidor, mutando de manera constante la
forma de presentacién de una misma marca y recalcamos, actualmente nada asegura el solicitante, en un
futuro pueda volver a modificar la presentacion de su marca creando asi en psiquis del consumidor la
ficcion de que los servicios identificados bajo la marca solicitada proceden de la firma oponente (...)" -

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

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
la marca GPDJ'IEI'LtE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético de la marca solicitada “CINES VILLAMORRA
SHOPPING Y ETIQUETA" (Clase 41) y las marcas oponentes registradas “CINEMARK" (Clase 41),
"CINEMARK PREMIER" (Clase 41) y “CINEMARK XD" (Clase 41), se advierte que ambas comparten
Gnicamente el vocablo "CINE", elemento predominante en las marcas analizadas. No obstante, dicho
elemento comun se encuentra en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto
de vista fonético, las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente
distintas. En consecuencia, una apreciacién global de las marcas en pugna revela diferenciasevrdeqtes,

CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA (marca solicitada), v

CINEMARK (marca oponente) ; Directors Geneddl Taterin
CINEMARK PREMIER (marca oponente) o . Hesaed
CINEMARK XD (marca oponente) A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “CINES VILLAMORRA SHOFFING Y ET'IQTL.TE'T'J"M"I CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999,
SOLICITADO POR CLPE.S.A.-m=n--msemssmmesn s s snenmc e neme e nas s mnmsa s s s s m s s sa s m s nm e s rememmamemaan

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de Jas marcas denominativas se basa en un analisis 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 entendera 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 elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién 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 ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero ofras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSLETIOr ALEOSAN '([..) " ==ssmsesanssrenssesssnsessns s st s e ae s s s s e d s eSS a S e e S s S m e s se b

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segiin la biisqueda realizada en el sistema
informitico de la Institucion, ademas de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran
registradas en la misma clase, las siguientes marcas: CINE SUR DISTRIBUCION, clase 41, Registro N° 609124 a
nombre de BIO COMPANY SA; LEMON CINE, clase 41, Registra N° 588603 a nombre de LENA FERNANDEZ
CHILO; CINE LAS HORTENSIAS, clase 41, Registro N° 584932 a nombre de MIGUEL ANGEL FLECHA; CINE
AL MEDIODIA, clase 41, Registro N® 567119 a nombre de Hispanoamerica T.v. Del Paraguay S.A.; CINE LAGO
DE SALEMMA, clase 41, Registro N° 505093 a nombre de SALEMMA RETAIL 5.A.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente,
pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexiste previamente, ------=--sssememernnan.

Que, siendo asi, la palabra "CINE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el anilisis, ya que los vocablos de uso comun pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopaolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de USO COMUN 0 NECESATIO O @] COMETTIOT «wern e e e

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 uno de sus
elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.-----------—----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene |a dengs
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “CINES VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1738999,
SOLICITADO POR CLPES.A --------- e S o P B ey

observa en el sistema informitico de la institucion, la titular CINEMARK USA, INC., posee registradas
etiquetas una tipografia especial de color negro en un fondo blanco. En conclusion, 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 $eno CoNSUMIAOr, - mmmmm e e

Marca Solicitada Marcas Oponente

Reg. N" 455553

.CINEMARK

Reg. N° 581506

CINEMARK

Cinesvillamorra

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante CLPESA. va cuenta con el registro de las marcas “VILLAMORRA SHOPPING Y
ETIQUETA" Clase 41, Registro N°395411; “VILLAMORRA SHOPPING NIGHT Y ETIQUETA" Clase 41, Registro
N°441757; “SC SUPER CLUB BY VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQUETA" Clase 35, Registro N°612910. Por
ende, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos 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.---=------==ss-smssrmemsmmniiana

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 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
mconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™, -« 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 e

*DERECHO DE MARCAS" — jorge Otamendl, 9° Ed, CABA. Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 909 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CINES VILLAMORRA SHOPPING Y E'I'IQlIETﬁ" CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 1738999,

SOLICITADO POR CLPES.A, rrrermrorresemrereasmsamsmememmnereassanemensns SR———

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 909 de fecha 16 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios thiglﬂSDE. ....................................................

Art, 2¢ DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “CINES
VILLAMORRA SHOPPING Y ETIQ) : xsg_ 41, Expediente N° 38999/2017,
solicitada a nombre de CLPES. A« emmmiimnnaapainanns

Art.3 NOTIFIQUESE par Cédula.---------------- g oo oeee

;r yera ik
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N°®
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.--====-====sssssnmzsaaes semmsanannin

Asuncion, 31 MAR f_qcfﬁ

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A.] S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafiia Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima
(COPALSA) contra la Resolucion N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios LitiGiosos, y; =-=«-=«====sssssmmmrmr e e e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N® 859 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de A.] S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.----==--ssessememmmrmmme e e e see e

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los
recursos de apelaciion iNTEFPUESTOS, «=«=«=ss=sesrssmmmm e e s e s s s s s

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de AJ S.A Calidad Ante Todo
expreso agravios; dictindose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
IE}T. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de AJINOMOTO CO., INC, contestd
la expresion de agravios y esta Direccion General llamé autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024, -----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelacion interpuesto
por el representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA).---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) Que, realizado el analisis sobre fa procedencia o no del
registro de la marca solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN A] AINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Direccion
constata que se tratan de signos que no tienen parecido grifico y visual, por ende no pueden causar
confusién. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes Al VIERCI" y en el otro caso ;S| ES PARA COMER, HAGALO CON COPALSA! jHAGALO BIEN!
(SLOGAN) Que. con relacion a las oposiciones deducida, al realizar una comparacion de las marcas en
conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca sohnrada contiene
elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesa para su
futura concesion. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple ﬂbse acion se p edE
distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta direccion considera que la presente so s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N°
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC,-=---==s-smzssesmsmssmsssmmmemmnssenscsans R —

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y redine los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad” (... ) s sms s

Que, se agravia el apelante A S.A Calidad Ante Todo. y entre otros argumentos expresa: "(.. )JAmbas
marcas estin relacionadas con productos alimenticios, y su conexién es atn mas evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior “COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
"AJ" mas destacado en el centro y por debajo el elemento AINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a Af VIERCI. Esta disposicion parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
refacionados con la Clase 01 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada A] Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio
Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el pais (...) " sseessesmssmmemm i

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : *(...) Podemos observar, que tanto grifica, como
visualmente, no tienen parangon alguno, pues consttuyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente:
observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2-
VISUALMENTE , varian ampliamente en extension. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas
denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es
EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En
cambio, las letras sin separacion alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominacion social y
nombre comercial de la firma "AJINOMOTOQ", tal como obra en la solicitud, la misma es "Af AINOMOTO™ ¥
{5558 5y 7. 0 (B e et PR e SR o

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iﬂtﬁ'l‘PUEEtD. ........................................................................................................................

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 confusién entre la solicitud de registro y
la marca gpgnente_ ................................................................................................................

Que, realizando el cotejo ortogréafico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 01) coincide con dos de las ocho
letras que conforman la marca oponente “A.J. VIERCI” (Clase 01). No obstante, dichos elementos comunes
se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciacion global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes
facilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y enci :]E as, ta
como se observa en el siguiente Cotejo: ---=--=sremmsmremermmn s ;:t“ & '

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO (marca solicitada), y

p-

A.]. VIERCI (marca oponente) et
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N°
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.===sssenseanaasas

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto
sigue: "(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis 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 entenderd 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 gue no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién 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 combinacidn idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStErion ALEOSAN (... ) ==sres ettt s s e 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 uno de sus
elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.---------=-----

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,
segiin se observa en el sistema informatico de la institucion, la oponente es marca denominativa. En
conclusion, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el 5eN0 CONSUMIAOT. ~=-s=nsmsmmmmsm e e e e e e eer e

Marca Solicitada Marca Oponente
Comer Bien, Vivir Bien. denominativa
B
AJINOMOTO

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "AJINOMOTO" Cls
Registro N°515639; “Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 31, Registro N°603320; “Aj AJIN¢
ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, "‘*‘* ,

' Direccion MNacional de Propredad lﬁlch:ttuul IT'.'NAF"H Hrrrrmru’;umr ef pramen de marvas o Paraguay, pp. 147 y 266, I‘J-mp\"#lc
hllpl. www dlimapi o py portal v Y prope “ A LIsL I diteeirices =

* sanchez Herrero, Andrés, “Confirsidn de Marcas” Editorial La Ley. Asuncitn, 2015, IIII .: e ‘_'“’\I.": "_ E o1
L Dipeccian Nacizeal &2 Fnj
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 859 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 01, EXPEDIENTE N°
05513/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---s===sr=smrsmrssrmsmseammrmrammemme e msammsamem e mer s smnncs

*AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333;
"AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; “AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824, Por
consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién
similar, incluso en la misma clase, los cuales ya coexisten con la marca oponente, 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 gue 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, v asi se lo ha reconocida. ™, -« 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, ¥ 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, «--=---ss-sosmmmmrmm e

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

Art, 1# CONFIRMAR la Resolucion N° 859 de fecha 27 de octubre de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LItIGI0S08, «==-===ssssessmmsrmmmannrmms s caneaces

Art, 28 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.------s-smmrassressesaaiss

,i.hg, Clandia Pamel?

Dircciora Gneral 1Rrering
itreeeiea etel de Frapizdal Jadasri
Mekeclanderonad dn Propuedad Trorlect

' "DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Cramendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N*®
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.---=-=--=--- e

Asuncién, 9 1 MAR 7006

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A.] S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad An6nima
(COPALSA) contra la Resolucidn N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntas
Marcarios LitiGIOsns, y; ---=rs====ssssssmmmsmssmmms e e s s s e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de A] S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 860 de fecha 27 de octubre de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0os, -« -==--==ssmssmmemmm e

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los
recursos de apelacion iNterpuesios. -« --wresrrrmm e e e e s s s e e s

Que, en fecha 28 de febrero de 2024, el representante convencional de A S.A Calidad Ante Todo
expreso agravios; dictindose en fecha 04 de marzo de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
RS —

Que, en fecha 24 de julio de 2024, el representante convencional de AJINOMOTO CO,, INC, contestd
la expresion de agravios y esta Direccion General llamo autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024. -----

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue declarado desierto el recurso de apelacion interpuesto por el
representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA).=--=-+==-~

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) Que, realizado el analisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN Al AINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Direccion
constata que se tratan de signos que no tienen parecido grifico y visual, por ende no pueden causar
confusion. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes "Af VIERCI" y en el otro caso jSI ES PARA COMER, HAGALO CON COPALSA! jHAGALO BIEN!
(SLOGAN) Que, con relacion a las oposiciones deducida, al realizar una comparacion de las marcas en
conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene
elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los requisitos necesarios parg su

distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta direccién considera que la presente solicitughds,

-.J1tc_r. |._,|.-.|.:q

Dircciora GeneraRlntecing
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N°
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.--====s===-- - seeeemessssmmeaaas

no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y retine los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad" (... ) === sssmmm s

Que, se agravia el apelante A] S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: "(... JAmbas
marcas estin relacionadas con productos alimenticios, y su conexion es ain mdas evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior “COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
"A]" mds destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a A] VIERCI. Esta disposicion parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado. [...] Que, si bien es cierto que
nuestro sistema es el uniclase hay que considerar que la marca registrada Al Y ETIQUETA del GRUPO
VIERCI del Sr. Antonio Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el pais (...)" -=====-=-====ssseeeeaees

Que, el solicitante entre otros argumentos contesta : *(..) Podemos observar, que tanto grifica, como
visualmente, no tienen parangon alguno, pues constituyen dos realidades diferentes. 1-Extensivamente:
observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos de letras, la oponente de DOS. 2-
VISUALMENTE, varian ampliamente en extension. 3- GRAFICAMENTE: No comparten las supuestas
denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...] Que la marca registrada de la adversa es
EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, v posee un significado asociado con una PERSONA FISICA [...] En
cambio, las letras sin separacién alguna “AJ" constituyen las dos primeras letras de la denominacién social y
nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la misma es “A] AJINOMOTO" Y
ETIQUETA [...] Que en el siguiente parrafo argumenta que la concesién de registro ocasionaré la DILUCION
DE MARCA y la pérdida de su capacidad distintiva. ;De qué productos con su marcas estd alegando? No
existe ni un solo producto en el mercado con las marcas de la adversa. Es importante recalcar que estamos
tratando con productos No servicios, v en la Clase 01 de la Clasificacion de Niza. (...)"-=--======+esssssssesmmsanen

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ilﬂt'EI"PUESID. ........................................................................................................................

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 confusién entre la solicitud de registro y
|8 MArCE OP OB, ~=m e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 05) coincide con dos de las ocho
letras que conforman la marca oponente “A.J. VIERCI" (Clase 05). No obstante, dichos elementos comunes
se encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente djsertas
consecuencia, una apreciacion global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes relevantes %
facilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuer de letyas, tal
como se observa en el SigUiente Cotejo: -===xmsmmrmmmmmme e N

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO (marca solicitada), y ,,fj;'f' 2
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N°
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.»-===-- .

A.]. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd 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 elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién 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 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
posterior ALEOSAN (.. ) iessrssmessasmmissnssonssannnrssessmnnssnnstonsniontassnnsnastsannesnniasesnaansas shnssansmnasansasnnans

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: “Ef mero hecho de
utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo en confunto 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 pronunciacién similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blance. Por su parte,
segiin se observa en el sistema informatico de la institucion, la oponente es marca denominativa. En
conclusion, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el sero consumMidor. -s=essrererermmremerreree et aeern e ereacee st snss sttt s

Marca Solicitada Marca Oponente
Comer Bien, Vivir Bien. denominativa
L
AJINOMOTO

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anélisis de autos no podemaos dejar de
titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: “AJING

! Dircecion Nacionol de Propiedad Intelectunl (DINAPL, Direetives e of exemmen de mtaras en Pavagiay, pp. 147 v 2667 DispAmipl b=
ltnpe e dinaph gos, pyspomal v propicdad-industrial marcis directtices Digecifrs b
! sanchez Herrero, Andres. “Confision de AMarcas” Editorial La Ley. Asuncidn, 2013 Tireccrbs bees®

Ipigring

- .m::nl{i.l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 860 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, EXPEDIENTE N°
05514/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.-+=rrsssrsmrsasrassnssnrsassanasssmssanssnenssmssansnensmesansanss

Registro N®515639; “Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA® Clase 31, Registro N°603320; “Aj AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N®523551;
“AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333;
“"AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; "AJl-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824, Por
consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién
similar, los cuales ya coexisten con la marca oponente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, --=---=«=--=ss=smsemssemaeseoamooaanoe

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 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 1o ha reconocidn, ™. «essessmmmmmm ettt s

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 FrecurTida. =«- s ese e s

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

Art. 18 CONFIRMAR la Resolucion N® 860 de fecha 27 de octubre de 2023 dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios LItIBIOS0S. -==s===rsssssresmmmsnsmms e

Art. 28 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", Clase 05, Expediente N°
05514/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO:

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,---+=-=sssssssreesnmsns anag oo

[ i
i Abg, Clauthin Pamels Crsthlds
= Mrectnrs General 'rteriha
L Wigeecinn fitneial da f r

" “DERECHO DE MARCAS® = Jorge Otamendl. 9* Bd_ CARA, Abeledo Perror, 2007 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *"COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N°
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. S

Asuncion, J | MNAK 2026

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A] S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafiia Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima
(COPALSA) contra la Resolucion N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Li'|_'_igj_|;:|.51::|.5_F Rt e T

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Andénima (COPALSA) e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N* 611 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de A.] S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 611 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgI0S0S.---=-s-=sssssesrmmammmrmsmmsnssssmmsnas s s anss sanssaammnnaeae

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion INLerPUESOS. =«-s«sseessssmr o et e e

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de AJ S.A Calidad Ante Todo
expreso agravios; dictindose en fecha 08 de noviembre de 2023 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
IE}"I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de Compafifa Paraguaya de
Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) expreso agravios; dictandose en fecha 27 de enero de 2024 la
providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la
contraparte por todo el termino de Jey, —-----memmm e

Que, en fecha 16 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de AJINOMOTO CO., INC.. Esta Direccion General llamé autos para resolver en
fecha 16 de abril de 2024, —----==ceme e e e e e ms s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %...) Que, realizado el analisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Direccién
constata que se tratan de signos que no tienen parecido grifico y visual, por ende no pueden causar
confusién. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes Al VIERCI” y en el otro caso ;S ES PARA COMER, HAGALO CON COPALSA! HAGALQ BIEN!
(SLOGAN) Que, con relacion a las oposiciones deducida, al realizar una comparacion de las mares
conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitadfa
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N°®
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO,, INC.-------=======sssmemrmmmmemnaaees

futura concesion. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacion se puede
distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta direccion considera que la presente solicitud de registro
no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 y retine los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad” (...) ===-=======rmermermrm et e e st e e

Que, se agravia el apelante AJ S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: “(.. JAmbas
marcas estin relacionadas con productos alimenticios, y su conexion es atin mas evidente al observar ef
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior “COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
“Aj" mas destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a A] VIERCI. Esta disposicion parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 32 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es e/
uniclase hay que considerar que la marca registrada A] Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio
Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el pais (... )" -========sesmmmmmrmmmmm e e

Que, se agravia el apelante Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA), y entre
otros argumentos expresa: “(...)Nada mds alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior
pues, si bien la marca pedida esta constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actua como
principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es
la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atencién, sobre
todo, debido a la posicion que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,
sugiere una idea muy similar [..] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisive” que es logicamente el que
desempeniard mds cabalmente el papel de identificacién comercial de los productos. [...] En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejardn casi el mismo recuerdo y se
recordardn de manera andloga, siendo evocativa la una de las otras (...) . -=======rrmmsmmssmssrn e

Que, en relacion a la primera expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta
“(...) Podemos observar, que tanto gréfica, como visualmente, no tienen parangon alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varian ampliamente en extension. 3- GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...] Que la marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una
PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separacion alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de
la denominacién social y nombre comercial de la firma "AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la
miisma e A AJINOMOTO" Y ETIQUETA (.. e pe s smn semen sn s s m smn s s sy

Que, en relacion a la segunda expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
“(...) Podemos observar, que tanto grifica, como visualmente, no tienen parangon alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. I- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varian ampliamente en extension. 3- GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...] Que la marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN. o eslogan, y posee un significado ag -:‘:adﬂ con
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N®
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. -

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
empleadas por mi representacion, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AfINOMOTO Y ETIQUETA."

S S

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L g el (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. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro y
@ T A P O, === e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 32) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente “SI ES PARA COMER, HAGALO BIEN! iHﬁGAI.D CON
COPALSA(SLOGAN)" (Clase 32). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente "A.]. VIERCI” (Clase 32). No obstante, dichos elementos comunes se
encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciacién global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
facilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal
como se observa en el Siguiente Cotejo: -==mm=ammsmmmsmmm e e

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO (marca solicitada), y

iS1 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! {HAGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.]. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefalan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién 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 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 acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya gue una similitud fﬂneﬂc_a
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los sig
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CL
BRSO AL B DS AN . e e e e e s et ey
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N°
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. et

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 senudo, las marcas
examinadas no poseen una lectura ni una pronunciacién similar. Por lo tanto, la coincidencia en uno de sus
elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,
segiin se observa en el sistema informatico de la institucion, las oponentes son marcas denominativas. En
conclusién, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas 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 s8N0 CONSUMIAOT, ===r-====sarrmsrmser e st e e

Marca Solicitada Marcas Oponentes
Comer Bien,Vivir Bien. denominativas
®
AJINOMOTO

Que, ademds de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante AJINOMOTO CO. INC. posee las siguientes marcas registradas: "AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 32, Registro N°461569; “Aj AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N*605686; “A]
AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551; “AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN,
(SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°528333; “AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro
N®515638; “AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos
ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacién similar, en la misma clase y en clases
relacionadas, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que va le pertenece.--------eaeeemees -

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 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 asf se lo ha reconocido.™, ««««=«sssessmmsssnmmmansmnms s s s s e e s n s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose reafizado el exaipen

f nierin )
-:Tithﬁ Tadunrial

*Sanchez Herrero, Andrés, “Contusidn de Marcas® Editorial La Ley, Asuncion, 7003,
 Pragicdad Takeluciasl

' *DERECHO DE MARCAS" — [orge Ctamendi, 9° Ed.. CABA, Abeledo Perror, 2007 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N*®
05510/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO.,, INC.-s-sseassesasscssscssssnssessmsasssanssasasans

caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente Expuesm mrresponde

confirmar la resolucion recurrida. ===========s=srmrermrmr e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 611 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0s, = «xesesss s

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA”", Clase 32, Expediente N°
05510/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO, HNT.-- -« - g eseasmmmnenssmanmnnn

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.----------memmmemmemeeeeimn e

Bireciora Generaf Intering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y EI"IQUEI‘A' CLASE 30, EXPEDIENTE N°
05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. -

Asuncién, J | NAR 2028

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A.J S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Andnima
(COPALSA) contra la Resolucion N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitIZI0S0s, ¥ === memms s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Andénima (COPALSA) e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccion de Asuntes Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de A.J S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 612 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por la Direccidén de Asuntos Marcarios Litiglos0s.-«««==sss-sssmmssmmmmn e e e

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion INerPUESTOS, == mmme e

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de A.] S.A Calidad Ante Todo
expreso agravios; dictindose en fecha 08 de noviembre de 2023 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
I'E}'- ..............................................................................................................................

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de Compafifa Paraguaya de
Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) expresd agravios; dictandose en fecha 01 de diciembre de 2023 la
providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la
contraparte por todo el termino de ley, oo

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de AJINOMOTO CO., INC.. Esta Direccion General llamo autos para resolver en
fecha 16 de abril de 2024, - -cre e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) Que, realizado el anélisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada “COMER BIEN. VIVIR BIEN A AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Direccion
constata que se tratan de signos que no tienen parecido grafico y visual, por ende no pueden causar
confusian. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes “AJ VIERCI" y en el otro caso ;S| ES PARA COMER, HAGALO CON COPALSA! (HAGALO BIEN!
{SLGUM} Que. con relacion a !as oposiciones deducfda. al realizar una compamc‘:’én - a5 mares

l.ll-ut"‘“
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ResolucionN® = 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. AJ h]INDMDTU Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N*

05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CQO., INC.-+-=---s=sssessammrsommmmnmmmnnnssomssananannannnnnssssnnnns

futura concesién. A esto debemos agregar que la solicitud de marca con la simple observacion se puede
distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta direccion considera que la presente solicitud de registro
no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N* 1294/98 y retine los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad” (...} "i-====sssmseamm i msa ittt n ke s e s en s e e e e o

Que, se agravia el apelante A.] S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: “(... JAmbas
marcas estin relacionadas con productos alimenticios, y su conexion es atin mas evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior "COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
“Af" mis destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a A] VIERCI. Esta disposicion parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 30 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada A] Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio
Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el pals (...)".----=-------==rsmsemmmsmmr e

Que, se agravia el apelante Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad An6nima (COPALSA), v entre
otros argumentos expresa: “(...)Nada mds alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior
pues, si bien la marca pedida estd constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actiia como
principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es
la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atencion, sobre
todo, debido a la posicion que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,
suglere una idea muy similar [...] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el que
desempeniard mas cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos, [...] En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejardn casi el mismo recuerdo y se
recordardn de manera an;.‘faga, siendo evocativa la una de 13s otras (..)" ========s==esrmrermmrmsrrme s

Que, en relacion a la primera expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
“(..) Podemos observar, que tanto grifica, como visualmente, no tienen parangon alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varfan ampliamente en extension. 3- GRAFICAMENTE:
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...| Que la marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una
PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separacion alguna “A]" constituyen las dos primeras letras de
la denominacién social y nombre comercial de la firma “AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la
misma es "AJAINOMOTO™ Y ETIQUETA (.. )7 o =rrrrmsstssmsasssssnsanasnseessns s manss ssn s ssmsassnma e smnn senssmmanns

Que, en relacion a la segunda expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
“(..) Podemos observar, que tanto grifica, como visualmente, no tienen parangon alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. I- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupas
de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varian ampliamente en extensién, 3- GRAFICAM X
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacién en las marcas. [...| Qfie la marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significad@f @wgiado gon
una PERSONA JURIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por Ia recurrente, sol CIIp

Abg. ﬂ: i I
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N®
05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. -

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
empleadas por mi representacion, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO Y ETIQUETA.”
[l ) e im0 e i e e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
la AT Ca O PO, e

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 30) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente %Sl ES PARA COMER, HAGALO BIEN! HAGALO CON
COPALSA!SLOGAN)" (Clase 30). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente “A.J. VIERCI" (Clase 30). No obstante, dichos elementos comunes se
encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciacion global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
facilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal
como se 0bServa en el SIGUIBNEE COLEJO: -~ -mmnmmem e e

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO (marca solicitada), y

iSI ES PARA COMER, HAGALO BIEN! HAGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.J. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, las "“DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto
sigue: (..) La comparacion visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis 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 fos 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 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, ya que una similitud fonética
esraré derermmada por las s;fabas comunes y su mmbmacfdn idéntica o sumfar Por ejemplo, los siguientes

' Direccidn Nacional de Propiedad Inelectunl (DINAPT), Directrices para of examen de marcas en Paragiay, pp, 147 ¥ 266 Dj Paitii
hitps s Cwioow dinapL edre o paod iy S propicdad =i us il marcas derecing s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC,-==-+=-s==s=srrmsmmrmeess

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

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacion de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,
seglin se observa en el sistema informético de la institucion, las oponentes son marcas denominativas. En
conclusion, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno conSUMIAOL, --mmmm s e e e e

Marca Solicitada Marcas Oponentes
Comer Bien,Vivir Bien. denominativas
@
AJINOMOTO

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anélisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "Aj AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 30, Registro N°605686; “A] AJINOMOTO SAZON Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°523551;
“AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N"528333;
“AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 30, Registro N°515638; “AJI-NO-MOTO" Clase 30, Registro N°472824. Por
consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacion
similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas oponentes, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que va le pertenece, -----------mesomeeees

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 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 prueba de la
inconfundibilidad, y asi s 10 ha reconoCido. ™, «««=««ssees e mmmer s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizafo el exameh
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que e
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en con)

! Sinchez Herrero, Andrés, “Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncidn, 2013,
! *DERECHO DE MARCAS™ - Jorge Otumendi, % Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 612 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUEI'A' CLASE 30, EXPEDIENTE N°*
05512/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC. semn Tl

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurTida. ===«=s-ssss e e e s s s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N* 612 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---------------rmmmmmmmmm oo

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" €lase 30, Expediente N*
05512/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,--------ssrss=ssr-ssesmzzzomng formcescaghues
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N®
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.- -

Asuncién, o | MAR 7078

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por la representante convencional de A.J S.A Calidad
Ante Todo y la representante convencional de Compafiia Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima
(COPALSA) contra la Resolucion N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcanos LI gIos0s, ¥ mmm s s e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de A.] S.A Calidad
Ante Todo e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIZIOS0s. —==-=--===xsemmsmmsmm e

Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de Compafifa
Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 610 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos
de apelacion INLeTPUESTOS, ~-—===rr=s e s e e s

Que, en fecha 03 de noviembre de 2023, el representante convencional de A.] S.A Calidad Ante Todo
expreso agravios; dictandose en fecha 08 de noviembre de 2023 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
]EY. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— -

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, la representante convencional de Compafifa Paraguaya de
Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA) expreso agravios; dictindose en fecha 01 de diciembre de 2023 la
providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la
contraparte por todo el termino de ley, —------==mmmmmmm o

Que, en fecha 14 de febrero de 2014, fueron contestadas las expresiones de agravios por el
representante convencional de AJINOMOTO CO,, INC.. Esta Direccion General llamé autos para resolver en
fecha 16 de abril de 2024, - --ommmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) Que, realizado el analisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada “COMER BIEN, VIVIR BIEN A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", ésta Direccion
constata que se tratan de signos que no tienen parecido grfico y visual, por ende no pueden causar
confusion. En efecto se tratan de marcas completamente diferenciables una de otras; con respecto a una de
las oponentes “A] VIERCI" y en el otro caso jSI ES PARA COMER, HAGALO CON COPALSA! (HAGALO BIEN!
(SLEJGAN,I' Que, con relacion a .fas oposiciones deducr’da al realizar una comparacién de .‘ RaLCds ern

elementos fonéticos y visuales distintivos propios, por lo tanto cumple con los rﬂirw 5
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA' CLASE 29, EXPEDIENTE N°
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC -

futura concesion. A esto debemas agregar que la solicitud de marca con la simple observacion se puede
distinguir de las marcas oponentes [...] Que, esta direccion considera que la presente solicitud de registro
no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N® 1294/98 y retine los requisitos
de novedad, especialidad y originalidad” (... ) \--=====-==-nsemmemmersaimeeni e et b es i e s e s s e e

Que, se agravia el apelante A.J S.A Calidad Ante Todo, y entre otros argumentos expresa: “(..JAmbas
marcas estan relacionadas con productos alimenticios, y su conexion es aun mds evidente al observar el
logotipo de la marca solicitada que presenta en la parte superior “COMER BIEN VIVIR BIEN", el elemento
“AJ" mds destacado en el centro y por debajo el elemento AJINOMOTO creando una estructura visual que
recuerda a Aj VIERCI. Esta disposicion parece ser una clara influencia o incluso una copia de la marca de mi
mandante, lo que resalta las similitudes entre ambas marcas en el mercado de alimentos y productos
relacionados con la Clase 29 del Clasificador de Niza [...] Que, si bien es cierto que nuestro sistema es el
uniclase hay que considerar que la marca registrada A] Y ETIQUETA del GRUPO VIERCI del Sr. Antonio
Juan Baustista Vierci Mendoza goza de notoriedad en el pais (..)" -======ss=seesssmssssmsssmsmmmmssanntasras e

Que, se agravia el apelante Compafifa Paraguaya de Levaduras Sociedad Anénima (COPALSA), y entre
otros argumentos expresa: “(..)JNada mds alejado de la verdad que estas afirmaciones vertidas por la Inferior
pues, si bien la marca pedida estd constituida por varios elementos, uno de ellos es el que actua como
principal y preponderante, correspondiéndole dicho papel en estos autos a la palabra COMER, dado que es
la primera en ser aprehendida ante los ojos del consumidor y es la que acapara toda su atencion, sobre
todo, debido a la posicién que ocupa, la primera, la cual unida al adverbio BIEN, repetido en dos ocasiones,
sugiere una idea muy similar [..] es correcto por tanto, valorizar la importancia o predominio de los
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “desicivo” que es légicamente el que
desemperiard mas cabalmente el papel de identificacion comercial de los productos. [...] En virtud de lo
expuesto, las marcas en pugna en estos autos indefectiblemente dejardn casi el mismo recuerdo y se
recordardn de manera andloga, siendo evocativa la una de 1as otras (...) =+ —==-—-mmrmmrmmmm s e

Que, en relacion a la primera expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
“(...) Podemos observar, que tanto grafica, como visualmente, no tienen parangon alguno, pues constituyen
dos realidades diferentes. 1-Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupos
de letras, la oponente de DOS. 2- VISUALMENTE , varfan ampliamente en extension, 3- GRAFICAMENTE:
Neo comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...] Que la marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE DENOMINATIVA, y posee un significado asociado con una
PERSONA FISICA [...] En cambio, las letras sin separacién alguna "AJ" constituyen las dos primeras letras de
la denominacién social v nombre comercial de la firma “"AJINOMOTO", tal como obra en la solicitud, la
misma 5 Al AJINOMOTO" Y ETIQUETA [...) i css==riomremiatnccsasnsasen i bunsntanssssainsinsansaniiomeman s usrsn e s

Que, en relacion a la segunda expresion de agravios, el solicitante entre otros argumentos contesta :
“(...) Podemos observar, que tanto grifica, como visualmente, no tienen parangon algune, pues constituyen
dos realidades diferentes. 1- Extensivamente: observamos que la solicitud presentada consta de SEIS grupns
de letras, la oponente de NUEVE. 2- VISUALMENTE, varian ampliamente en extension. 3- GRAFICAM
No comparten las supuestas denominaciones similares, la misma ubicacion en las marcas. [...| Qde la marca
registrada de la adversa es EMINENTEMENTE UN SLOGAN, o eslogan, y posee un significadq.g nr:md::a on
una PERSONA [URIDICA: COPALSA. [...] En cambio, el lema registrado por la recusrente, sa

£

H- Ay M:g [HamlmPamm Crisinds
P D!u:qu:‘:ﬁrnrrllhl crina
DieeecijnGenetal de Propiedad Dndusaric|

S Divevigicionsl de Propielsd el
S




DIRECCION NACIONAL DE i
(} PROPIEDAD (’ "E GOBIERNO e PARAGUAIL
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
ResuiuciﬁnN'l! I 4 7

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.--- - s

palabras similares, de nueve que constituyen la consigna registrada, y con ubicaciones muy diferentes a las
empleadas por mi representacién, la cual es "COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO Y ETIQUETA.”
i TP i sms o o N e 5 At A B RS

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién 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 confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
12 MArCa OPOMBNEE. «nnems e e s e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético de las marcas en conflicto, se advierte que la marca
solicitada "COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA" (Clase 29) comparte dos de los nueve
elementos que posee la marca oponente “SI ES PARA COMER, HAGALO BIEN! jHAGALO CON
COPALSA!(SLOGAN)" (Clase 29). De igual manera, la solicitante coincide con dos de las ocho letras que
conforman la segunda marca oponente "A.]. VIERCI” (Clase 29). No obstante, dichos elementos comunes se
encuentran en construcciones denominativas completamente distintas. Desde el punto de vista fonético,
las denominaciones comparadas poseen acentuaciones y sonoridades claramente distintas. En
consecuencia, una apreciacion global de las marcas en pugna revela diferencias evidentes, relevantes y
facilmente perceptibles para el consumidor, en cuanto a su longitud, estructura y secuencia de letras, tal
como se observa en el SIgUIeNte COtejO: —===-rmm s

COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO (marca solicitada), y

iS1 ES PARA COMER, HAGALO BIEN! {HAGALO CON COPALSA! (SLOGAN) (marca oponente)
A.]. VIERCI (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™senalan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicién de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y Ia estructura de los signos (por ejempio, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| Se entendera 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 elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud ﬁ;rnet.rca
estard determmada por las s.rfabas COMUnEs y su mmbmar:ran idéntica o 'um:.’ar Por ejemplo,

pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior B 5
pOSterior ALEOSAN /(...)" ====rss===s=smsmmmessmsmesss s s s e an e e e s e s manas e \ i

! Direceitn Nacional de Propiedad Intelectual {DINAPT), -fJ-lmrrru'i"r,prercr &l gxamen de marcas en Peraguay, pp. 147 1.l 1‘6& IH
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN, A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.=--====s=sxseeo-

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 uno de sus
elementos, por si sola, no es suficiente para generar confusion ni para fundamentar el rechazo.----------------

Que, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominacién de
tres niveles horizontales, con una tipografia especial de color rojo, dentro de un fondo blanco. Por su parte,
segin se observa en el sistema informatico de la institucion, las oponentes son marcas denominativas. En
conclusion, entre las marcas comparadas, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disimiles,
originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno coNSUMIAOT, ~=--=asaimcesiaimmsmen et e e s e sa i aracananaa e csaa e

Marca Solicitada Marcas Oponentes
Comer Bien,Vivir Bien. denominativas
®
AJINOMOTO

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante AJINOMOTO CO., INC., posee las siguientes marcas registradas: "Aj AJINOMOTO Y
ETIQUETA" Clase 29, Registro N°567010; *AJINOMOTO COMER BIEN, VIVIR BIEN, (SLOGAN) Y ETIQUETA"
Clase 29, Registro N°526987; “AJINOMOTO Y ETIQUETA" Clase 29, Registro N°515643; “AJI-NO-MOTO" Clase
29, Registro N°472825. Por consiguiente, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros
concedidos bajo una denominacién similar, en la misma clase, los cuales ya coexisten con las marcas
oponentes, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, prerende la pmteccmn de otra versién de una
MATCA QUE Y& 1B PEIRIIECR, == m e rm e e e e e e

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 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 mmm s

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas™ Editorial La Ley, Asuncion. 2013,

I}arﬂmr- Gergral Interina
' "DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamendi, 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 610 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N°
05509/2018, SOLICITADO POR AJINOMOTO CO., INC.----r-rrsrmrmseermeeemmmemee

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida. -----o-ossssmms o

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 610 de fecha 30 de agosto de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=------=-rsr=msrereme e e e

Art. 2¢ DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“COMER BIEN, VIVIR BIEN. A] AJINOMOTO Y ETIQUETA”", Clase 29, Expediente N*
05509/2018, solicitada a nombre de AJINOMOTO CO., INC.--=-" ==+ pmmmmag -enmees

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.------+----s------- o B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED.- s et ot e

Asuncion, 37 NAR 200R

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra la Resolucién N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada pur la Direccion de Asuntos Marcarios
L|ng|gsas }rl e o & e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 890 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada
por la Direccian de Asuntos Marcarios LITZIOS0S, «««s«se e e e

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
a4 T (A e

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresd
agravios; dictandose 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 agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025, - corermmrmmmsm s sme e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (..) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a
que el analisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa “apuesta”
siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortogrédfico. conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta (...} =--==========smrsrrmm s mr e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Mi mandante es titular de la marca
“BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43,
respectivamente y de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK™ CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,
440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45, [...] Que no solo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos productos [...] Que, es
importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCA LIZAN
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, L :
“BET™ TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTIENEN-H
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 63318/2021, SOLICITADO POR SUREWIN

L

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. |[..] Entre las denominaciones “COOLBET" Vs, “BETGIANK" ETIQUETA,
Y “APOSTA.LA BY BETGIANK", son infimas, los cambios arguidos en la denominacion cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una “DENOMINACION NUEVA" o “NOVEDOSA", y
mucho menos "ESPECIAL" (.. )" ~emrsressmrmmnsmssim ittt st cn s e s s et st inn s e s Saame st an seaasiss

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: “(...) La Resolucion recurrida valoro
correctamente que la particula “BET" constituye un término de uso comun, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK™, ello no le
otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la particula “BET™, la cual carece de distintividad propia y es
empleada de manera generalizada [...|] Con relacion al punto anterior, la coexistencia de multiples registros
que incorporan el término "BET™ constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha particula es de
uso comiin en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un
unico titular. Esta circunstancia es priactica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes
como “RUSHBET,*RIOBET", “PYBET", ‘BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases
d.‘rt‘crdmenre relacionadas con actividades de sipuf'bl‘db ¥ servicios conexos {fpnnc;pai'mente en las clases

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
in[grpueﬁ[ﬂ_ _____________________________________________________________________________________________________________________

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
las Marcas OPONENTEs, «-----s-sse s et e s e e e e s e e e

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “COOLBET" (Clase 41) y
las oponentes “BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y “APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38,
4], 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al
elemento "BET™, el cual constituye el tnico componente comun dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y
sonoridades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes,
relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composicion grafica, tal como se
ODSErva BN el Sl e O e e

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un an;msr yla
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracterescon deiptes, #1 numero
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63318/202]1, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED.- S —— e

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 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 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
pﬂsren'orALEDSqN f{} e o e e 8 0

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendran pronunciacién
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusion. En ese sentido, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
la presente B T T T mmmm mmrmm mm s o e A A5 W i

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
"COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), “BETGIANK" (oponente) y “APOSTA.LA BY BETGIANK” (oponente),
coinciden en el vocablo *“BET", segiin la busqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucién
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 41, Registro N°
504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; BET24HS, clase 41, Registro N° 462840 a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A; PYBET, clase 41, Registro N°® 504074 a nombre de NB
ENTERTAINMENT 5.A.; HOTBET, clase 41, Registro N° 599953 a nombre de VIMERICA S.A; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente, -----------=-o-

Que, siendo asi, el vocablo "BET” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de USo COMUN 0 NECESArTo €11 €] COMEITID". «= sssmrute et s

Que, entre las marcas oponentes 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 d Aparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta_dependencia

" Derecowm Mackonal de Propiedad Intelectual (DINAPL), Direcrrices porg of eximen de miawvay gir f‘r:rr.'qpmr_ P 147 ¥ 26i A

bttpss Awowews dimapi gons s portal v progredod-indusiral marcas directrices .;;:5‘"1:: h ' Cristalde
* Sancher Herrero, Andrés. “Confision de Marcas” Editorial La Ley. Asuncidn, 2013, ,—f’ ] 7 : "
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 890 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63218/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED, ---=---=s==-= temnenssnmnsanns

administrativa coincide con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED, ---------c=ssseemnsnemanenns

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemaos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca “COOLBET" Clase 9, Registro N°598506, Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominaci6n similar que se
encuentra coexistiendo con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende
la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece,---=----«--==ss-smemcstsssoisisiiisi e

Sabre 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 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 /a
inconfundibilidad, y asise lo ha reconodido. ™, —-ss===ssrrmmrmermssssmssisastnnsasnnsonrns st st e i

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
confirmar la resoluciOn recurtida, «=-s-=sseasssmrmmmmrr s s e e s e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 890 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --«---rsssmraememssmcssnsnesten e eeneen

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“COOLBET", Clase 41, Expediente N® 63318/2021, selici a nombre de SUREWIN

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula, - rms-s-mssrrrrmespausfageemsoneemsnsfommafe e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED.-- e : SRR

Asuncion, 3 1 H.'".R EG’?B

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra la Resolucion N*® 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Ljrigingﬂs_ Y; oremeer ettt et ettt e e e e pe e e e e e e R e ea s el s i st aa

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 968 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada
por la Direccitn de Asuntos Marcarios LIIEIOSDS, —===sess=esemmmsarms et rem ettt aee et

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
A O T B . o= e e e o B e e A o T S

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expreso
agravios; dictaindose 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 agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025, «=-c--emmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %(..) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a
que el anilisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa “apuesta”
stendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
ohservable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta (.., )" =-=-====-sm=mmrmmmrmrmmem e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Mi mandante es titular de la marca
"BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35, 38, 41 y 43,
respectivamente v de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 44052],
4400523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [...] Que, es
importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presenradﬂ también
solicitudes en las mismas t_l'ases asi como para los mismos productos que ha registrado ya miTepreseptada,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N¢ 5332012021 SOLICITADO POR SUREWIN
1|

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. |[.]| Entre fas denominaciones “COOLBET" Vs. “BETGIANK™, Y
"APOSTA.LA BY BETGIANK®, son infimas, los cambios arguidos en la denominacion cuestionada no son
diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una “DENOMINACION NUEVA" o “NOVEDOSA", y
mucho menos “ESPECIAL™ (...) " --=+====smsmmremsm e e

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentas manifiesta: *(...) La Resolucién recurrida valord
correctamente que la particula “BET" constituye un término de uso comun, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre "BETGIANK”, ello no le
otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la particula “BET", la cual carece de distintividad propia y es
empleada de manera generalizada [...| Con relacion al punto anterior, la coexistencia de multiples registros
que incorporan el término "BET” constituye una prueba objetiva e irrefutable de que dicha particula es de
uso comiin en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para conferir exclusividad absoluta a un
ttnico titular. Esta circunstancia es practica y verificable. En el registro nacional existen marcas vigentes
como "RUSHBET,"RIOBET™, “PYBET", "BET24HS", entre otras, todas ellas concedidas en clases
directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos (principalmente en las clases

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T 8T L ———————

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 confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro y
1as MArCas OPONENTES. ~=-xnssemrren o e s e

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro *COOLBET" (Clase 42) y
las oponentes “BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y “APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16, 28, 35, 36, 38,
4], 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al
elemento “BET", el cual constituye el tinico componente comuin dentro de sus respectivas estructuras
denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y
sonoridades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben diferencias evidentes,
relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composicion grafica, tal como se

0bserva en el SIZUIBNTE COMEj0r — s mmm e

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)
APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)
Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto

sigue: (...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis dl.r?f la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincide
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) (... Se entenderd que existe similitud fonética si el somido 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 elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signa denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién 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 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
POSter Or ALE DS AN . ) e e e s

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacién
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusion, En ese sentido, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
la presente B N O T st s e e e e i e g R

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitade. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
“COOLBET" (solicitada), "BETGIANK” (oponente) y "APOSTA.LA BY BETGIANK” {oponente), coinciden en
el vocablo “BET", segtn la blsqueda realizada, en el sistema informitico de la Institucién figuran otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 42, Registro N° 504079 a
nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; ANADIE.BET, clase 42, Registro N°® 590323 a nombre de JAVIER
ANTONIO OCAMPOS; PYBET. clase 42, Registro N° 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
PTEVIBINETILE, —ssnemommssssssnsssnsasssssssmnasososses s bases ba s s be e e oot e m d e A mmdmni s e mmnnn s s eeanses

Que, siendo asi, el vocablo “BET” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando la marca consista en una etigueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de USO COMUN 0 NeCesario e el COMEITIO" «= = ssss s e n s e

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadeafes y en“gu

" Direccion Nacienal de Propiedod Tntelectunl (DINAPT), Direcorices pai @f examnen de morcay en Pavagaay, pp. 147 v 26
bt Cwowewe i poy. oy pockal v propdedad- iedustial marcas directirices 4
* Sanchez Herrero, Andrés, “Confusicn de Marcas”™ Editorial La Ley. Asuncitn, 2013
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 968 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63320/2021, SOLICITADO POR SUREWIN
LIMITED. e e e

L]

administrativa coincide con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM 5.A. contra SUREWIN LIMITED. -------eesemmmmmsamenaneeans

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca “COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar 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.---------ssrsemmmimm e

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 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 hayvan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™. <« s

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 confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
D T | . O = s A N

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 968 de fecha 28 de agnsm de 2024 dictada pur a
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. —--------- e R

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“COOLBET", Clase 42, Expediente N° 63320/2021, selicitada a nombre de SUREWIN
LEMITEDL c-sesssssnrsasrsasssnsstnsirsssssinsreinsinnsssmismnmmmmmrmmmrasioremregloe s g rarrresen
Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.----s---rrerresmmremeee S
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" "DERECHO DE MARCAS” = Jorpe Otamendi. 9° Ed.. CABA_ Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 63370/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED. e e

Asuncion, 3 1 WAR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra la Resolucién N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LItIGIOSOS, Y; =w=trmwesmrrrsrmm s s et e s e e e aae e s se e e e e et e e s aannneaee e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N°® 969 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LItigiosos, —=----sesmsssmremmon e

Que, en fecha 19 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
E T T BT e T

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expreso
agravios; dictandose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios v se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. «<<ceeseeeeanes

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios, Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025, ===-=sssmmmsmmmmmmsme e et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: () Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a
que el analisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa “apuesta”
siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de fa misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortogréfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta (... )" -==-===== === mrmmmmmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *(..) Mi mandante es titular de la marca
“BETGIANK", con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 y 416457 en las clases 35 38, 4] y 43,
respectivamente v de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,
440523, 417897, 417895, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 42, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la clase 42, y para los mismos servicios [..] Que. es
importante destacar, ¥ que no es obra de la casualidad, que el adverso legal hayva presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS LIZAN
INTEGRAMENTE EN 5US DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POREL ¢
*BET™ TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS SOSTI

Direcrida Gererd! do¥bes "t Ideathic

Tirpeciin Sasie el de Pesiede! [neleeioy!

=



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD 4% GOBIERNObii | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

PARAGUAY
Resolucién N'M 5 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones "“COOLBET" Y ETIQUETA Vs, “BETGIANK”
Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son infimas, los cambios arguidos en la denominacion
cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una "DENOMINACION NUEVA™ o
“NOVEDOSA', y mucho menos "ESPECIAL” (.. ) -=rwmrrmmm s et e e et e et e

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos manifiesta: “(...) La Resolucion recurrida valoro
correctamente que la particula "BET" constituye un término de uso comun, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre “APOSTA. LA BY
BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre Ia particula “BET", la cual carece de
distintividad propia y es empleada de manera generalizada [..|] Con relacion al punto anterior, la
coexistencia de multiples registros que incorporan el término “BET” constituye una prueba objetiva e
irrefutable de que dicha particula es de uso comiin en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para
conferir exclusividad absoluta a un tinico titular. Esta circunstancia es practica y verificable. En el registro
nacional existen marcas vigentes como “RUSHBET"."RIOBET", "PYBET", “BET24HS", entre otras, todas ellas
concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos
(pn'r:-f.r'pa.l’menre en las 0;35954;!3_};9) T

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de 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
las MArCas OPONENTES, ==-=ssrrsmeresme e s s s e s s s e e e e a i mr s en e n e e me s s saa e e nsan s sr i aseaane e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro *COOLBET Y ETIQUETA"
(Clase 42) y las oponentes “BETGIANK” (Clases 35, 38, 41 y 43) y “APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16,
28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento “BET", el cual constituye el Gnico componente comin dentro de sus
respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composicion grafica, tal como se observa en el siguiente cotejo; —====ssssssmsrsmrrmsmnnesme e senn s

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)
APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)
Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " se

sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis o
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincide
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63370/2021, SOLICITADO POR
0 0L 1 L ) 1 ————.—

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 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
DOSLEITOr ALEOSAN (... )" -=ssresssemsremssusmsssesriessmssnssm e s e s e e r e s am s e m s s de e eSS es s h b e aa s sm s sm s s ns

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendran pronunciacion
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusion. En ese sentido, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una
marca, para utilizarlo en confunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
la presente reso Ui Om, -« s s s

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. 5i bien es cierto que las denominaciones de las marcas
“COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), “BETGIANK" (oponente) y “APOSTA.LA BY BETGIANK" (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", segin la bisqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucién
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 42, Registro N°
504079 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; ANADIE.BET, clase 42, Registro N® 590323 a nombre de
JAVIER ANTONIO OCAMPOS; PYBET, clase 42, Registro N® 504075 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
P I Y, e e e e e e e e e e e e e e e e S e e e e rem e e i wim e

Que, siendo asi, el vocablo “BET" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis, ya que los vocablos de use comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N*® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccicn de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en elfa que fuesen
de 150 comiin 0 necesario en el CoOmMerCiQ”, -=-====s====s==ssmsersnresaseeaeensnennsnenesnanssnassseasmeessmuessnsnsasnnre

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta
que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas &6n marca
denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denofninacién con
tipografia moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura

hitps: Swsrw! dinapi goy. oy r!u:qu v propied wd-ingdust |..1| nargas direcirices T ki R r-i-ﬂﬂm..'
! Sincher Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editonial La Ley. Asoncion, 20173 e Uihctﬂh GLnruI Bierina
K Dipeceién (el & Peopiedad Industrial

Rirkeeibe Nocianal de Promindad eseleqepe!
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y E'ﬂQUETA' CLASE 42, EXPEDIENTE N*® 63370/2021, SOLICITADO POR
SUREWIIN LIMITED, »==semssssmssimsm s immcnamecusrcsimmesomee ey

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominacién como la figura se encuentran sobre un
fondo blanco. En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasia y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva, --------=-=---smremsrrrmmmnr e

marca solicitada marca base rechazo

C 0 0 L B E T m denominativas

Que, entre |as marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente }-’ no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED, -----sssssssnnomenaannaaans

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca “COOLBET" Clase 9, Registro N°598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar 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 e pertenece. -« --seeeermesmm e

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 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 1o ha reconocido. ™. —==-===r 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 conj Q existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna, Conforme a lo anteriormente exguesto, corresponde
confirmar la resolucion recurrida, =--==ssms=sssmmmmm e samnn h --------------

5 wora Gengral
{['{ i .E:::-:Er::u e frepichad [ndostrial

Y Mapseriba Nat mruirfl wn-n’.:l.‘. Tanelestes
b

*‘DERECHO DE MARUAS® — jorge Otameridi. 9* Ed., CARA. Abeledn Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 969 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y E']'[QUT:'.TA" CLASE 42, EXPEDIENTE N°® 63370/2021, SOLICITADO POR

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 969 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, =« --seess s

Art, 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"COOLBET Y E'HQUET'A" Clase 42, Expediente N° ES'J'TJ]IZDZI solicitada a nombre

A2 NOTIFIQUESE por Cédula,--=--=-------------- -ff*‘ _C.._“_F_ _____ 7 ________________ o
e 7 : A
! hbg:Clau ,' Pamela -
= Iirectofpd] emeral
e Dftee !r',nﬁ[ | de Frapiedsd 1aduaarisl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED, ---r-s-s-seemsmmresmersaens S R ——— -

Asuncion, 3 7 MAR 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra la Resolucion N® 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LiﬁgiﬂSﬂ 5, }r: ________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 889 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LI oS08, ««ses oo

Que, en fecha 24 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
Intfrpuestn‘ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 30 de enero de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expresd
agravios; dictindose en fecha 01 de febrero de 2025 la providencia por la 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 agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios, Esta Direccion llamo
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025, =mssmermmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, si bien puede notarse que las marcas comparten el
término genérico BET, también es cierto que la mismas en su confunto son totalmente diferentes, debido a
que el andlisis debe realizarse en su conjunto y no por separado. Que, la palabra BET significa “apuesta”
siendo Ja misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico. el cual no puede ser monopolizable [...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa. en los planos
visual. ortogréfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera distinta (...)" - --—=-====rmrrmmrmrrenan e

Que, se agravia el apelante, y entre atros argumentos expresa: “(..) Mi mandante es titular de la marca
*BETGIANK", con los registraos Nros. 416454, 416455, 416453 v 416457 en las clases 35, 38 41 y 43,
respectivamente v de la marca "APOSTA.LA BY BETGIANK™ CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,
440523, 417897, 417898, 417899, 452142, y 451600 en las clases 2, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45, [...] Que no solo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 41, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 41, y para los mismos servicios [...] Que, es
importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal hayva presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS UTILIZAN
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL CUAL, | PARTIC ?LA

O EXTE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED, -« -=--==-semsiransansstnsn srusmssss s men e o e e sha e o e e e e bt mmemtmn

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. |[...] Entre las denominaciones “COOLBET™ Y ETIQUETA Vs. “BETGIANK"
Y ETIQUETA, Y "APOSTA.LA BY BETGIANK", son infimas, los cambios arguidos en la denominacion
cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una “DENOMINACION NUEVA" o
“NOVEDOSA", y mucho menos “ESPECIAL” (...)"----======s=ssmrme e st e e

QQue, contesta el solicitante, y entre otros argumentas manifiesta: “(..) La Resolucion recurrida valord
correctamente que la particula “BET" constituye un término de uso comun, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre “APOSTA. LA BY
BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la particula “BET", la cual carece de
distintividad propia y es empleada de manera generalizada [..] Con relacion al punto anterior, la
coexistencia de multiples registros que incorporan el término “BET™ constituye una prueba objetiva e
irrefutable de que dicha particula es de uso comiin en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para
conferir exclusividad absoluta a un tinico titular, Esta circunstancia es prdctica y verificable. En el registro
nacional existen marcas vigentes como “RUSHBET™,"RIOBET", “PYBET", “BET24HS", entre otras, todas ellas
concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apueszm VY Servicios conexos
{principalmente en las clases 41,42, y 9) (..)".--

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

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 confusidn entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
Jas MarCas OPOMENEes, «=secssss e et e e e et

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “COOLBET Y ETIQUETA"
(Clase 41) y las oponentes “BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y “APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16,
28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento "BET™, el cual constituye el Gnico componente comin dentro de sus
respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composicion grafica, tal como se observa en el siguiente cote)o! — -=--ssmsmmm o e

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)

APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR

de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd 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 acentuacidn particulares. El examen de las sifabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya 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 AL O S AN (. e e

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacion
semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusion. En ese sentido, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles™, Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
la presen[e R T I T AN e oot e s o P S0 i S5 5 i

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
“COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), “BETGIANK" (oponente) y "“APOSTA.LA BY BETGIANK” (oponente),
coinciden en el vocablo "BET", segun la bisqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucién
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: RIOBET, clase 41, Registro N°
504078 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.; BET24HS, clase 41, Registro N*® 462840 a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. PYBET, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de NB
ENTERTAINMENT S.A.; HOTBET, clase 41, Registro N° 599953 a nombre de VIMERICA S.A.; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----------------

Que, siendo asi, el vocablo “BET" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comtn pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etigueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin 0 NECesario €N ] COMETTID”, ========= s ettt oo

que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas
denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la den v
tipografia moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figur

7%

' Direccion MNational de Propiedad Intelectunl (DINAPT), Direcirices peasa of examen de marcas on Paragay, pp. 147 v 266 Du;ﬁﬁﬁil; .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED,—----+=sssssrmtesrmmsmsss s st smrmsamess e s

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominacion como la figura se encuentran sobre un
fondo blanco, En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasia y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva, ------=--=sssesreremnmmeeoneee e

marca solicitada marca base rechazo

c 0 0 L BE T m denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. «-+sssesemsssemsmaeaamnnans

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca “COOLBET” Clase 9, Registro N°598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar que se
encuentra coexistiendo con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende
la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece - s -ssesessmsm e e

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 fa confusién 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 reconocid.”, ===-=====ssmm s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de reglstrabthdad de la solicitud de regmtrn esta D:reccmn General considera que es un signo con

abg, Claudia oo Cnstaide

3 _!'|r|.|:u|[1ft11|:|al|mumi.
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" DERECHO PE MARCAS® - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 889 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y E'T'[QU'E.TA' CLASE 41, EXPEDIENTE N° 63369/2021, SOLICITADO POR

SUREWIN LIMIITED, ettt oot s e s s bt it et S AN
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N® 889 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0s. ---------sssmmsmsmmmsmms i

Art. 22 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“COOLBET Y ETIQUETA", Clase 41, Expcdlcnte N° 63369/2021, solicitada a nombre

de SUREWIN LIMITED, -+---==sssssassssnsssssenpfionnsanncaNocee
Art. 3¢ NGT'IHQUESE;mr{:édu]a. -------------- -2 s;“‘k\t
s ; —
@‘: \bg, Claudia Pamel
B Digegtors Gen
hr:m‘h':'"*
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED. SRR :

Asuncion, 3 ] !1-”l|7- ZUZE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
contra la Resolucion N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LIhgiusﬂSp}r: R e e e e e PR

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de DARUMA SAM
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 967 de fecha 28 de agosto de 2024, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LitigIos0s. =««===rs=ssremrmm s ettt s e

Que, en fecha 14 de abril de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
18] T e T e et SR

Que, en fecha 18 de julio de 2025, el representante convencional de DARUMA SAM S.A. expreso
agravios; dictindose en fecha 23 de julio 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. «-=s-sssseeemmeenneness

Que, en fecha 25 de agosto de 2025, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2025, ===emssemesmmsmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: *(..) Que, si bien puede notarse gue las marcas comparten el
término genérico BET, también es cierto que la mismas en su conjunto son totalmente diferentes, debido a
que el andlisis debe realizarse en su conjunto y no por separado, Que, la palabra BET significa “apuesta”
siendo la misma una palabra genérica y como tal no puede pedirse el uso exclusivo de la misma. Al ser
observable por su semejanza, la misma radica en el signo genérico, el cual no puede ser monopalizable |[...]
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos
visual, ortografico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, la combinacion de letras es pronunciada de manera distinta (.. )" ======s=sssssmmsnssmsmiiaiiiii

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Mi mandante es titular de la marca
“BETGIANK”, con los registros Nros. 416454, 416455, 416453 vy 416457 en las clases 35 38 41 y 43,
respectivamente y de la marca *APOSTA.LA BY BETGIANK" CON Registros Nros. 440522, 450434, 440521,
440523, 417897, 417595, 417899, 452142, y 451600 en las clases 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45. [...] Que no solo se
ha deducido oposicion en base a UN REGISTRO ANTERIOR en la clase 09, sino DE TRECE REGISTROS
VIGENTES y de UN REGISTRO NACIONAL, en la misma clase 09, y para los mismos productos [...] Que, es
importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también
solicitudes en las mismas clases, asi como para los mismos productos que ha registrado ya mi representada,
conforme se puede constatar [...] DEBEMOS PONER DE MANIFIESTO QUE AMBAS MARCAS
INTEGRAMENTE EN SUS DENOMINACIONES EL IDIOMA INGLES, MOTIVO POR EL C‘UAL‘HLA PARTICULA

"BET" TOMA MAYOR RELEVANCIA QUE LAS DENOMINACIONES QUE LAS Sﬂm ;  E

l‘-lllu't ra Genekal Intering
Hirbceiim General de Propledad Induserial
Udreceint Wacivaal de Propiedad Intedecius
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 967 DE FECHA Eé DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N® 63323/2021, SOLICITADO POR

QUE DEJO PASAR EL JUZGADOR. [...] Entre las denominaciones “COOLBET" ¥ ETIQUETA Vs, “BETGIANK"
Y ETIQUETA, Y “APOSTA.LA BY BETGIANK", son infimas, los cambios arguidos en la denominacién
cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una “DENOMINACION NUEVA" o
“NOVEDOSA", y mucho menos "ESPECIAL® {...)"-+=-===-=reessssmmsasaassams smsmsaamassssan s mmase s s mm s s e amass

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: “(..) La Resolucion recurrida valoro
correctamente que la particufa "BET" constituye un término de uso comun, vinculado directamente a las
actividades del sector. Si bien la oponente cuenta con derechos adquiridos sobre “APOSTA. LA BY
BETGIANK", ello no le otorga un derecho absoluto ni exclusivo sobre la particula “BET", la cual carece de
distintividad propia y es empleada de manera generahzada [..] Con relacion al punto anterior, la
coexistencia de multiples registros que incorporan el término “BET™ constituye una prueba objetiva e
irrefutable de que dicha particula es de uso comiin en el sector y carece de fuerza distintiva necesaria para
conferir exclusividad absoluta a un tinico titular. Esta circunstancia es practica y verificable, En el registro
nacional existen marcas vigentes como *“RUSHBET","RIOBET", “PYBET", “BET24HS", entre otras, todas ellas
concedidas en clases directamente relacionadas con actividades de apuestas y servicios conexos
(principalmente en las Clases ALA2, ¥ D) o) rmmrrmmmrrmmm e e e e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IEINETPLIBEED, »eeserreaertosnmmansrtasestossinessttoonstonnttostetetretsteniites sttt ot mmmmmr ey s E——————————

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

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “COOLBET Y ETIQUETA"
(Clase 09) y las oponentes “BETGIANK" (Clases 35, 38, 41 y 43) y “APOSTA.LA BY BETGIANK" (Clases 09, 16,
28, 35, 36, 38, 41, 42 y 45), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita
exclusivamente al elemento “BET el cual constituye el Gnico componente comin dentro de sus
respectivas estructuras denominativas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas comparadas exhiben
diferencias evidentes, relevantes y ficilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composicion grafica, tal como se observa en el SIgUIENTE COEJ0: — === mmmrmm s e

COOLBET (marca solicitada), y

BETGIANK (marca oponente)
APOSTA.LA BY BETGIANK (marca oponente)
Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto

sigue: (..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del pa la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los carafteres coincident
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63323/2021, SOLICITADO POR
SUREWIT LIMITED, <nsssssssssi bt st it i’ "

de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera 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 elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominative son sus letras y silabas y su orden y acentuacién 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 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 le que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStETTOr AL B O AN . ) e e e e e e e

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacion
semejante, Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusion. En ese sentido, esta Direccién considera oportuno traer a colacion los argumentas
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas™ explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una
marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesaniamente implica que esas
marcas sean confundibles™. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
la presente PR LTI == e e e e A B R R e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
“COOLBET Y ETIQUETA" (solicitada), “BETGIANK" (oponente) y *APOSTA.LA BY BETGIANK" (oponente),
coinciden en el vocablo “BET", segin la bisqueda realizada, en el sistema informatico de la Institucién
figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: BET24HS, clase 09, Registro
N® 462261 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A.; PYBET, clase 09, Registro N° 504072 a nombre
de NB ENTERTAINMENT S.A.; RIOBET, clase 09, Registro N® 504076 a nombre de NB ENTERTAINMENT S.A.;
extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
1 B

Que, siendo asi, el vocablo “BET" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando fa marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comin o necesario en el ComMertio”, -=--s--sssssrmssansressnssinrani et asrasssstore et s s s T sa e aaa e

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud, es la et]
que conforma la misma. En este caso, vemos que las marcas oponentes registradas ttfnn marc
denominativas, mientras que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la den acion co
tipografia moderna de varios colores (verde, celeste, naranja y rojo) seguida de la figura’

" Direccion Macional de Propiedod Intelectual (IINAPT, Direcirices parg of evanaen de marcas en Pavaguay, pp/ﬁ;ﬁﬁ b
{

s Sy shinapy. o pie portal s 3 propicdigd-indusrial marcshrectrices . i G
! Sanchez Herrero, Andrés. “Confision de Marcas™ Editonal La Ley. Asuncidn, 2013, I Mpeten Gonsd I ,nd“ 1
'“ " Dl :g}!'\:urﬂlﬂ fapiedsd Il
W
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COOLBET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 63323/2021, SOLICITADO POR
SUREWIN LIMITED ---+-----=----

presenta entrelazados los mismos tonos. Tanto la denominacién como la figura se encuentran sobre un
fondo blanco. En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasia y al compararla en su conjunto
con las marcas oponentes, es completamente diferente, original y distintiva. ----==-=ssreeemsmammmmme e

marca solicitada marca base rechazo

c 0 0 L B E T m denominativas

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa coincide con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de declarar improcedente y no
hacer lugar a la accion deducida por DARUMA SAM S.A. contra SUREWIN LIMITED. --------ssrsmssnsmnenaanennns

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante, ya cuenta con el registro de la marca “COOLBET" Clase 9, Registro N*598506. Por ende, el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar, en la
misma clase y que coexiste con la marca antecedente, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteccién de otra version de una marca que ya le pertenece.-----=-=--==sssssrsmsssammmmmniiinin.

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 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.™, —-=-=srmmmr 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 Direccién General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto/Corresponde
confirmar la resolucion recurTida. «-=--«-=sssmsss s B T A

"DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendl. 9° Ed. CARA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 967 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “COOLBET Y E']'IQU'ETA" CLASE 09, EXPEDIENTE N® 63323/2021, SOLICITADO POR

SUREWIN LIMITED, == ==ssssssassaun- een e A A
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 967 de fecha 28 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, =--=s--ssmmm s e

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
*COOLBET Y ETIQUETA", Clase 09, Expedlente N° 63323/2021, solicitada a nombre
de SUREWIN LIMITED, -+ ++-=-s-s-sssmssmsrirmrm oo g e mesnemees B

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula ---------errearreas ﬁ-} 3 -------------
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Resolucion N° '

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS

SuAl, mscesmeamememaseasnseiemeanesasmasennsaneiasenssasns e sa e tnsans

Asuncian, 3‘| Mh- E']

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EMPRENDEDORES
ASOCIADOS S.A.. contra la Resolucién N® 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Direccién
de Marcas, Y e e e e e e e e A S e e s e e s masssseeesins

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de
EMPRENDEDORES ASQCIADOS S.A., e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 2796 de
fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, «=--=ssseses s e icans

Que, por proveido de fecha 28 de noviembre de 2017 se concede el recurso de apelacién interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 07 de mayo de 2019, Por providencia de fecha 23 de Julio de 2020
esta Direccion [lama Autos para Resolyer, -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que la solicitud de registro de la marca "CEMENTECH"
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.™-.
En consecuencia no ha fugar a lo solicitado... )" ==« s

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: *(...) Que,
la solicitud de marca CEMENTECH en la clase 19 si bien es una solicitud adecuada fin de proteger
‘Cemento, cemento de amianto, cemento de absteto, enlucidos de cemento (ignifugos), postes de
cemento, placas de cemento, cementos para altos hornos, cementos para hornos', desde ningin punto de
vista se le puede considerar como marca genérica, designacién que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica de los productos comprendidos en la clase 19 .../... resulta mas que
evidente gue al tiempo de rechazar la solicitud de mi mandante, no se tuvo en cuenta que la denominacién
“CEMENTECH" es un nombre ficticio, y hasta hoy dia la citada marca ya se encuentra registrada y
P\E_rreﬂfcf ami C‘-';'E-nfe{r’_“}*_ -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I A S b, === m = o e e e o e e o s s s e e R S S e 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 concesién del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general, ----------

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacic g
P el =

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a Ia ra de considera
fog}  C

\ "'Ing:;m..ﬁupﬁl_d: k'r:L itdad Losebecrnal



DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD GOBIERNO vii. | PARAGUAI
(‘,*3 INTELECTUAL @ PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
Resolucidn N® (' 1 5 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N*® 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHTUIN UNA MANCA, ~<o=ssssrsssrenr s ettt ernsus e sa s em s s s s e e S bt sna e e e in

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CEMENTECH" resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la
calidad u otras cualidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca “CEMENTECH"
pretende obtener cobertura para productes de la clase 19, especificamente para: “Cemento, cemento de
amianto, cemento de absteto, enlucidos de cementu[’:gmﬁ;gus} pmtes de cemento, placas de cemento,
cementos para altos hormocs, cementos para NOMMOS", —--=+++-=+es=sseemsresasnasarnasnrecsseessaneteenernssanssoscssens

Al realizar el analisis de la denominacion solicitada en referencia con los productos solicitados, se
puede percibir que la misma describe los productos, ya que la desinencia TECH hace referencia a
TECNOLOGIA, es asi que al utilizarla hace alusion directa a caracteristicas del producto, otorgandole la
cualidad tecnologica: CEMENTECH; razon por la cual esta dependencia considera que la denominacién
solicitada es descriptiva para los productos solicitados y se halla incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas, —--------------

Que, la parte solicitante alega en su escrito de expresion de agravios que ya posee derechos
adquiridos sobre la denominacion, razdn por la cual no corresponde el rechazo de la presente solicitud. No
obstante, al realizar la biisqueda en el sistema informatico de la Institucion se verifica el registro No. 455137
de la marca CEMENTECH en la clase 38, para los: “servicios de acceso de usuario a redes informaticas
mundiales (redes sociales).” En ese sentido, conviene traer a colacion lo dispuesto en las “DIRECTRICES
PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN EL PARAGUAY" que dispone: “Para ser considerado “descriptivo’, un
signo debe considerarse siempre en relacion con los productos o servicios para los que se utilizard la
o e e

Que, también el mismo material “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ se
dispone lo siguiente: (...} Un signo serd descriptivo de {a calidad de los productos o servicios si consta de
términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad,
superioridad o aptitud de los productos o servicios. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una
supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los
productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrian ser descriptivos de la calidad de ciertos
productos o servicios: 'LIGHT, 'EXTRA VIRGEN', FRESCO, ‘SUPREMO' o 'HIPER LIGEROY...). El mismo
material sefiala: *(...)Una combinacién de dos o mas palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de
.'as caracteristicas de los pmpms pmduc-tas o semmm, también debe considerarse descriptiva y no podria

. 2 ) ) jos. La simple unién de elementos descriptivos sin
mrmduc;r nmguna variacion inusual d'am lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por
ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrian considerarse descriptivas y no serian
registrables: “Cine Comedia” para servicios de emision de programas de radio y televisién, la produccién,
exhibicion y alquiler de peliculas, y la asignacion, transferencia, alquiler y otra explotacion de los dg
de las peliculas; “Teleayuda" para dispositivos electronicos destinados a la rranmmr de
servicios de reparacion de automoviles y reparacion de vehiculos, eFi"ﬂraur.'ﬂﬁ “de.

AR\ Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2796 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CEMENTECH", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 01048/2017, SOLICITADA POR EMPRENDEDORES ASOCIADOS
S.A. G . o . . e S e A S . .

comunicaciones, servicios de remolgque y salvamento y servicios informdticos para la determinacién de
vehfculos; “LINEA COSMETICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; ..[.. "LINEA
VERDE" para productos gue pueden ajustarse a una filosoffa o programa de cuidado del medio ambiente
(..)" El subrayado @5 nUestro,«mcessmemem e e e e e e e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: jcual serfa la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?, nos
encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analisis. ---------

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

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas. —---=--»--==ssmmmmmmsmmommmeaeen e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N°® 2796 de fecha 12 de diciembre de 2017, dictada por la
Direccidn de Marcas, --==--=s=ss-ssorssnmsarsamensn e s e e e st s m s s e n e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de

Art. 3

:
g
;
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N* 1039477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.LR.L, -+==------
Asuncion,
VISTO: El estado actual de estos aitos ¥, - s
CONSIDERANDO:

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

12 de diciembre de 2024, dispuso la intimacién a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.--------==sssssssssaemcmcenannn

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones
del Codigo Procesal Civil y Penal, -

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 350 del Codigo Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: *Comprobada la
pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el
nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimara a
las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias
que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dara vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se
expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las
medidas qUe CONSIAEre NECESATAs. —====-========s==r =t rm ettt

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"PLAYERS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N® 1038477, CLASE 09, A NOMBRE DE PRO-INDUST E.LR.L., y dar
continuidad a sU HraMItACION. ——«<--csrem et e e s e e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
CHAEAS, <= m e e e e e e e e

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “PLAYERS Y
ETIQUETA", expediente N° 1039477, clase 09, a nombre de PRO-INDUST ELR.L. ----=-=--=ssmsesamrennnaes

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interru

3) NOTIFIQUESE por cédula. «=---=r==esresssremeracesmecmmeonnracnerasansas s L

Direceidn feseral de Jropiedad [nduserind
Direccion Nachonal de Propicdad inteleoiual



DIRECCION NACIONAL DE

4+ % PROPIEDAD GOBIERNO pir - PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI
PARAGLAY
1K
Resolucién N° | J J

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *PRO
FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y
CONSUMO S.A.—----- -

Asuncion, J | fii]

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNIVERSO DE
CREDITOS Y CONSUMO S.A.. contra la Resolucion N® 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la
D'i-r,e{:c-lﬁ.n d'E' Mar:asl }r; ..........................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de UNIVERSO DE
CREDITOS Y CONSUMO S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 687 de fecha 22 de
abril de 2015, dictada por la Direccién de Marcas. «=--=-sssssrassermsmsmmssnnsesossromsnrsssnsassassnesasnssesasannsenes

Que, por proveido de fecha 25 de junio de 2018 se concede el recurso de apelacion interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 13 de noviembre de 2018. Por providencia de fecha 22 de abril de
2019 esta Direccion llama Autos para ResolVer, -=«- s smm st s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que la solicitud de registro de la marca "PRO FINANZAS"
ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consécuencia nd i Jugar 8 10 SOl g, - s n e s s s o el S e e s e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (...} Al
respecto, manifestamos al Sr. Director que en defensa de nuestra solicitud de registro de la marca solicitada
"PROFINANZAS", y, con respecto a la Denominacion, constituye una palabra de fantasia, compuesta de dos
palabras "PRO FINANZAS", es una palabra compuesta, que no se utiliza por separado. Es decir no hay una
marca con la denominacion PRO o FINANZAS por lo que al considerar que el estudio realizado para la
registrabilidad se hace con la denominacién completa es decir PROFINANZAS, y dicha deneminacién no
puede ser considerada como genérica, sino que de fantasia ../.. La combinacion de "PROFINANZAS",
resulta por demds especial y novedosa para constituir una nueva marca, dado que la palabra
PROFINANZAS, grifica y fonéticamente constituye un término de fantasia por lo cual negamos que sea el
nombre genérico o designa algtin producto o servicios de la clase 36(...)"==-==-=====resrssmrsmmsmnnnnninnaaeas

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N® 1294/98, las marcas son mgnosqﬁ'é smenar ci
pmduum o servicios. Sin embargo, se encuentran r‘eguladaq en la propia ,{églslacmn. mal '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO
FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y
CONSUMO SA. —-orrmmmmmrmn st s s s s s e e E———

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a CONSHTUIN UNA MarCa, «=«s=sess s e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PRO FINANZAS" resulta genérica
o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita o resulta representativa o descriptiva de la
calidad u otras cualidades del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca “PRO FINANZAS"
pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, que textualmente describe: “Servicios de seguros,
negocios financieros, NEgocios MONELATIOS”, —-+-+-===+=s= - rrsas e e s e seem e eeeee

Al realizar el analisis de la denominacion solicitada en referencia con los servicios solicitados, se
puede percibir que la misma describe los servicios, ya que el vocablo PRO hace referencia a ventaja,
provecho o un aspecto favorabley va acompanado del vocablo FINANZAS que hace referencia directa a los
servicios pedidos. De ello se colige que la presente solicitud de registro si describe al servicio que pretende
identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa
aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas, —------===--rrrrmmmmrrmmemcoec e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: jcual seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro?, nos encontramos
ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analisis, ---=---==+===rrensneeneanans

Que, en base al analisis de los péarrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
PRO FINANZAS como denominacion, sélo describen el servicio a ser ofrecido. La denominacién solicitada
es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evocativa, ya que hace alusion directa, —--ssse s m e

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

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperﬂ.blcs parg
solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se'halla insertd ﬂ'k
prohibicidn establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, —---===ss=ssansasanaes ‘

.ih.l_'r '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 687 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PRO
FINANZAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 36118/2014, SOLICITADA POR UNIVERSO DE CREDITOS Y
CIIMBLINID § oss s s At Mt s A S o B S NSNS

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 arriba a la conclusién de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ==s==ssssessmsemasnenas

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 687 de fecha 22 de abril de 2015, dictada por la
Dlrecc‘jﬁn dE Marcas_ -------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PRO FINANZAS", clase
36, Acta N° 36118/2014, solicitada a nombre de UNIVERSO DE CREDITOS Y
CONSUMO S.A.

Art. 32 NOTIFIQUESE.

"{5_:; ineeciis Ghasral de Pragid
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 2111§/2015, SOLICITADA POR
CARLOS MAMORU AJITA. - es e e e e s .

Asuncion, 3 }! Eﬁ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARLOS MAMORU
AJITA contra la Resolucién N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de CARLOS MAMORU
AJITA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N°® 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016,
dictada por la Direccitn de Maras, «---«--sssmmsrmemmsmne e bt s aet s e tna me et n s n e s e e e e e e e

Que, por proveido de fecha 26 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 12 de abril de 2018. Por providencia de fecha 12 de julio de 2019 esta Direccién
llama AUtos Para Resolver. — -t e e e na e e s s s st s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera *(..) Que la solicitud de registro de la marca "SERVICIO DE
PROTECCION AL CREDITO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2Inc. e)
. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.”, . En consecuencia no ha lugar a lo solicitado,”--«««ssssssesssrmmsassrsssnnsnsnnnonsasnnoneses

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) al
respecto mi representada, solicitd el registra de la marca “SERVICIO DE PROTEC CION AL CREDITO" para
cubrir servicios de la clase 36, realizando una bisqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna
de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna dispoisicion vigente sobre fa
materia ../.. mi representada es propietaria del Registro No. 385566 para la marca SPC SERVICIO DE
PROTECCION AL CREDITO Y ETIQUETA, en clase 36 .../.. como asi también de los Registros Nos. 430.798 y
431901, para la marca SPC en clases 35 Y 36(..)" —=-=rsreesssrssaststsnnstntennsasannsassssnsasants s asesaacatnanasn

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
prndurtms 0 servicios. Sin embargo, se encuentran reguladae en la propia leglsiacmn marcaria, EIEFIJ*-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2213 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21118/2015, SOLICITADA POR
CARLOS MAMORU AJITA. —--mnnrmmmm e e et mn s mn s e e e e

N

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SERVICIO DE PROTECCION AL
CREDITO" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacién usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura
de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad
de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca *SERVICIO DE PROTECCION AL
CREDITO" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, que textualmente describe: “Agencias
de cobro de deudas; agencias de crédito; analisis financiero; consultoria financiera; descuento de facturas
(factoraje); gestion de financiera; informacion financiera; operaciones financieras; préstamos a plazos;
préstamos (financiacion); transacciones financieras; verificacion de cheques.” De ello se colige que, la
solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en
una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley
o e | e SR

Que, respecto al registro alegado por la parte solicitante en su escrito de expresion de agravios,
individualizado con el N* 385.566 de la marca SPC SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO Y ETIQUETA,
se verifica en el sistema informatico de la Institucion, que ha sido renovado por el Registro N° 571758
-siendo éste Gltimo el vigente-, en ese sentido se verifica que en el registro mencionado: “*No se rejvindica
las palabras servicio de proteccion al crédito”, razon por la cual la exclusividad otorgada por el registro
marcario mencionado se da sobre los otros elementos que componen al signo distintivo, como ser SPC y la
etiqueta solicitada, —mrremme s

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos: ;cudl seria la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro?, mas atn
teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de
registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analisis.-----===- s

Que, en base al analisis de los péarrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO como denominacion, solo descrniben el sentido o significado
conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que
hace alusion direeta. e e

Que, ahondando atin més en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engariosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que:la: designgerd
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siémpre tendrg
conformacién algiin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse uny
evocativa no se quita del dominio ptiblico ninguna palabra que se use para describir c‘amcteﬂﬁs

- nterina
Diregeitin Cenenl e Propigad lzdanirial
Hirereiea Nacional & Pragictad lsteleconal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2213 DE FECHA 01 DE-NOVIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"SERVICIO DE PROTECCION AL CREDITO", CLASE 36, EJ{PEDIENI'E N' 21118/2015, SOLICITADA PDR
CAREOE NEANORS ATITN oo o i s skt

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ========r=zarrazzrareaas

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, —-=-+--=s=s=emssersemmmammneamesnennnss

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2213 de fecha 01 de noviembre de 2016, dictada por la
Direccitn de Marcag, - eesssimimissrmaicmnismatnrriomrdatimitshmsanbrioan s mnnss smnssasess

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SERVICIO DE
PROTECCION AL CREDITO", clase 36, Acta N° 21118/2015, solicitada a nombre de
CARLOS MAMORU AGITA -<-+=s==ssszsezessescs

Art. 32 NOTIFIQUESE. - --+-+--ssssnssesascusessmmnannnnnnns

4 s Pl
Direetaritr

Birectiiy Geser | e Pifprindad I nduinrial
Direesibh Naciens) de Toppiedsd frrehecraal
e :

! *BERECHD DE MARCAS" — |orge Otamencdi, % Ed,. CARA, Abeledo Perrat, 2007 = Pag. 76
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 868 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RENTO Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N°® 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A, —-----

Asuncian, 3'] Hhﬂ- mw

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de TALAVERA
ORTELLADO S.A. en contra de la Resolucién N® 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Direccion
de Marcas, = SRR a s s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de TALAVERA
ORTELLADO S.A., e interpone recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio en contra de la
Resolucion N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas.-------==s==sssemescoeeccncas

Que, en fecha 28 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
iﬁterpues[ﬂ_ ........................................................................................................................

Que, el representante convencional de TALAVERA ORTELLADO S.A expresa agravios en fecha 13 de
febrero de 2019. Por providencia de fecha 17 de julio de 2019 esta Direccidn llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..)JQue, la denominacion "RENTO"
solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como erroneamente afirma el Director de
Marcas. En efecto, una denominacion es genérica, al decir del autor argentino forge Ottamendi, 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” y el mismo autor nos proporciona los
siguientes ejemplos: "Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR. MAQUINA, MUEBLE, ASIENTO".
(Ver Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Quinta Edicion Actualizada y Ampliada, Abeledo-Perrot (1995),
pag. 72) ../.. mi parte rechaza que la solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por
cuanto que a simple vista y sin mayores arranques de locuacidad, salta que la palabra RENTO se entiende
de forma manifiesta, atributo de especialidad y cardcter novedosoy... )" —=======-====s-mmsmmsemmomm e ee

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

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 denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia:que la solicitud de
registro de la marca “RENTO" fue presentada para cubrir mde la M I:l v
internacional, que textualmente describe: “Alquiler de bulldozers; A..'qwil:r ':(F ipres
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 868 DE FECHA 17 DE MAYOQ DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RENTO Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A, —-----

Alquiler de méquinas de construccién; Alquiler de miquinas y aparatos para la construccion; Alquiler de
Plataformas de PerfOracin ™« -« - cmmsmm et e et

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "RENTO" 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 denominacién *"RENTO" no constituye el
nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador
L T Lo T S

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

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva,------«-----=ssssss 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 desarrolfa
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 evoguen también las
mismas propiedades O CardCteriStCas, = ==sr=sessmtetmi s rera s s st et e s se e ee s r s e s e s anas

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto
deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,-------==-ssessececceae

marca solicitada

RENTO®

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, obligindolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza bdsica 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 mMisma eMPresa, ----=-=-====s==s=ssesssemsrmesnes

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizad
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo qué
las caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, vy al no encontrarge
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 868 DE FECI“{.‘E 17 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RENTO Y
ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 66375/2017, SOLICITADA POR TALAVERA ORTELLADO S.A. —-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 REVOCAR la Resolucitn N° 868 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Direccion de
T o T T L LT LT TP P
Art, 28

ORDENAR la pmsecum&n de En::s tramites de la solicitud de regtstm de la marca "RENTO",

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. - --+++=-+-ssssraserraserransannsanns e

--------------------------------------

a2 | e Tlapizd
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PROGAMER Y ETIQUETA" CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SﬂL[CTTADh POR ADEL HASSAN
AWAD.

Asuncion, 37 MR IR

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ADEL HASSAN
AWAD. contra la Resolucién N° 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de ADEL HASSAN
AWAD, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 2231 de fecha 27 de noviembre de
2018, dictada por la Direccion de Marcas. -===ssssssesseesmssssmmsmeesesisnnnsssness s asass s s e s sns s rens e

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
interpue.stnl .........................................................................................................................

Que, en fecha 03 de marzo de 2020 el representante convencional de ADEL HASSAN AWAD expreso
agravios el apelante. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Direccion llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera (...) Que la solicitud de registro de la marca "PROGAMER" ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”,
En consecuencia no halogar a Jo solicitad, - e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (...) Que
el fundamento expresado en la citada Resolucion es visiblemente inexacto, puesto que confunden
conceptos y principios basicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye una
marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios. Que, la marca de mi
mandante se encuentra limitada a cubrir especificamente: “Juegos, mdquinas de videojuegos; juguetes”. De
ninguna manera con la denominacién solicitada se designan directa o indirectamente los servicios
detallados en dicha clase ../.. con la denominacién solicitada no se designan directa o indirectamente los
productos detallados en dicha clase, no indica absolutamente nada respecto a productos y no es
congruente cualquier argumento CONtrarn (... ) =-====<====smsssss e oo

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intf:l‘]::lllfﬁm. ________________________________________________________________________________________________________________________

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

' [ Di: Nyptrering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMERE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN

S RS —

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHTUIT NG MAICA, == res e se s e e s s es s s e s e e s e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PROGAMER" resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de
productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad
de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca “PROGAMER Y ETIQUETA”
pretende obtener cobertura para productos de la clase 28, que textualmente describe: “Juegos, miquinas
de Vide O UEgOS, JU GBS, — ==

Que, conviene traer a colacién lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY™ senalan cuanto sigue: “(...) Un signo serd descriptivo de la calidad de los productos o servicios
si consta de términos u otros elementos que se refieran a indicadores reales o plausibles referidos a la
c'abdad supenondad o ap.t.‘tud de }ﬂs prﬂﬂ'uc'ms o servicios, Esto mm‘uye Lﬂ[ﬂlﬂﬂiﬂﬂdﬂtﬂlﬂiﬂﬂﬁ.ﬁﬂ
05, 0 a la calidad inherente
real de J'ﬂs pmducms 0 servicios. F'ar f;rf-mpfu los srgumnms s;gnas pﬂdnan ser descriptivos de la calidad
de ciertos productos o servicios: ‘LIGHT, 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', ‘SUPREMO’ o 'HIPER LIGEROY...). El
mismo material sefala: “(..)JUna combinacion de dos o mis palabras en la que cada una de ellas es
descriptiva de las caracteristicas de los propios productos o servicios, también debe considerarse
descriptiva y 0o _podria registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple union de
elementos descriptivos sin introducir ninguna variacién inusual daria lugar a un signo igualmente
descriptivo no registrable. Por ejemplo, las sigwentes combinaciones de palabras podrian considerarse
descriptivas y no serian registrables: "Cine Comedia” para servicios de emision de programas de radio y
television, la produccion, exhibicién y alquiler de peliculas, y la asignacion, transferencia, alquiler y otra
explotacion de los derechos de las peliculas: “Teleayuda” para dispositivos electronicos destinados a la
transmision de voz y datos, servicios de reparacion de automdviles y reparacion de vehiculos, explotacion
de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informaéticos para la
determinacién de vehiculos: "LINEA COSMETICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador:
/o "LINEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofia o programa de cuidado del medio
ambiente (...)" Elsubrayado es nuestro. === oo mmmm e e

Que, en base al andlisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
PROGAMER como denominacion, sélo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser
ofrecido. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto
y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa, —----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mas ain
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementm
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores compe
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error solitee
calidad de los productos ofrecidos.--«--+=sseemmemm e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2231 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N® 94912/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN
AWAD, o mnsemmeimmom e ot it e b i S e b S e e A e b e

Al respecto, Otamendi, nos ensefia lo siguiente: “Existe una linea divisoria tenue entre los signos
evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cual es el
producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mds que una idea, se
trata de una certeza, y esto es ldgico puesto que, de lo contrario, fa marca seria engafiosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad,
mmpant'nrfs etcétera ' ] . /

Wﬂﬂﬂwﬂm AJ’ concederse una marca evocativa no se qu:ra del damrmo pﬂbﬂ'rm

ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede [o

Mismo si se registrase una designacion descriptiva.™. El subrayado es nuestro. --------sssessmmmrisansnananiaas

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicién establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. —--------=ssesssrsmsmmsmnomennnnaneanns

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 2231 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la
Direccin de Marcasg, -=scesessrrsmsmmsmmmassrsmsssssmsmsssasssnss rnmas s pmms s s s s e

Art. 22 DISPONER el archive de la solicitud de registro de la marca “PROGAMER”, clase 28,
Acta N® 94912/2017 solicitada a nombre de ADEL

T*DERECHO DE MARCAS™ = Jarge Otamendi. %° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007 — Pag. 76
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, +--s=-nsxzsresanssnsessmsnmeamsammenssssmmenasiamassmmenes

Asuncion, 31N AR 70726

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FARMACO
S.A. en contra de la Resolucion N® 851 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de
Asuntoz Marcarios LItIgIOR08, ¥; ~--==--rm===msereerseeerseeete ettt ettt bttt nn tdan A st S a bt et s s St a s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de FARMACO
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 851 de fecha 25 de septiembre de 2019,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LitIZI0s08. --«-««ssesssssmsmsmnionsiammmn s ssns s snaaais

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
e e e e et g e

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARMACO S.A. expreso
agravios; en fecha 07 de abril de 2022 DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio
de Agente de Propiedad Industrial contestd el traslado de la expresion de agravios; en consecuencia esta
Direccion llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021, —-+-sersrmrermmmncaccn it e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (... Janalizando las marcas en conflicto, entre la marca
solicitada "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" y la marca "LANDERLAN" (oponente), NO existen
similitud denominatica, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: ambas
marcas estan expresadasa de diferentes maneras, la combinacién de letras es pronunciada totalmente de
diferente manera. Por lo tanto, resulta improbable que exista confusion y/o asociacion a la marca base de la
oposicion. .../.. Esta Direccién es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en conjunto. Asi
podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la objecién realizada, estas no
dejan la misma impresion. Por ello, concluimos que no hay identidad, por lo que resulta viable la
coexistencia pacifica de |as marcas en pugnay... )" —-========rsssrmmstocsmm st

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMACO S.A. y manifiesta: “(.)resulta
totalmente falsa la asercion de que las denominaciones son perfectamente disimiles e inconfundibles. Que
el hecho de que la misma carezca de fundamentacion agrava la ilegalidad de la citada resolucién pues se
comenten no solo errores “in iudicando” al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestion, sino
también “in procedendo” al carecer de motivacién suficiente y al negar la fundamentacidén de la oposicion
gue se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones
enfrentadas son casi idénticas y ambas estin depositadas en la misma clase. De esta forma tenemos que
entre PROLANDER SUPLEMENTOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES
ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolucidon del inferior carece
de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina
o = 0

Que, el solicitante DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patracinio de Agente de
Propiedad Industrial contestd el traslado de la expresion de agravios, en los tiguient&s términos *
oponente menciona en su escrito de expresion de agravios que no existen s!
diferenciadores entre las marcas enfrentadas. Sin embargo, al realizar un mtzd de marc'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, =---+=--nesssmsasasassmsssnasamsmamamsmsssmsmmmnesemas

confirmar que la Resolucion tiene fundamentacion razonable ../.. podemos notar como primer elemento
diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada.
Mos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa ../.. Este elemento visual es de suma
importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto
o0 en el servicio que desea adquirir ../... tenemos el aspecto ortografico de las marcas en pugna. Por un lado
tenemos a la marca registrada “LANDERLAN" estd compuesta por (9) nueve letras y tres silabas, en tanto
que la marca solicitada “PROLANDER SUPLEMENTOS" esta compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés
letras y a su vez cuenta con siete silabas(.. ) s osemmmm e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (solicitada en
clase 05) y lamarca LANDERLAN (registrada en la clase 05), ------rmrmmmmess 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 percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
CONSUMICOIES, =oevnsetmmrermmrmmen e e e e e e s e e s s ss s s m b s b b m s s m s s s e e e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “PROLANDER SUPLEMENTOS Y
ETIQUETA", clase 05, con la marca oponente “LANDERLAN" registrada en la clase 05, —-----eeemmmmmnccnnenn.

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA  (marca solicitada)

LANDERLAN (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. — -

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo heche de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el anélisis 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 anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747). -« -emseme e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “PROLANDER SUPLEMENTOS "y la
marca oponente “LANDERLAN", por mas que compartan letras no se leen de la misma manera, tampgee
poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tien€
vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente;acerca de s
similitud en las denominaciones PROLANDER - LANDERLAN, sin embdrgo esta

A i~ i e
Directurd™e "
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFFE, --+---sssesssnssnsecanss R ———

administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortograficas considerables, estas diferencias
ortograficas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciacién, —----------

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la
secuencia de las 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, 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 y acentuacién 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 combinacidn idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSterior ALEOSAN (.. ) enenseranasssssennnseanmanennsnnssnnesan s s e a e s s sm e s e s se e o e

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten la particula LANDER. 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
LANDERLAN se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atn en la misma clase-
toda vez que |a marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —------------------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas

-

comunes cuando no constituyen por sf mismos el signo distintivo."==-=«= sx=szereereermemnre s

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 (clase solicitada en estos autos y en la cual se
encuentra inscrita la marca oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominacion. Segun la
blisqueda realizada en el sistema informético de la Institucion, también se encuentran registradas las
marcas; LANDERFIT, Registro N° 448595 a nombre de MUNDO FIT 5.A; LANDERBAR, Registro N° 582094 a
nombre de MUNDO FIT S. A ETILANDER, Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.1.S.A; MESOLANDER, Registro N° 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia
Barrientos; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05
con dicha denominacién -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccién no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
T 1T

En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 851 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°
78259/2016 A NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, ----=-s=ss-sseszsmsmsssszmssznns et

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
imagen de un pufio cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en
diagonal la demoninacion PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,----=---=====sesmememreeceeeceee

marca solicitada

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica
entre las marcas "“PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 05 y “LANDERLAN?", en |a clase 05, —--

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 comparacién, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida,---------

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N® 851 de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s. ----==-===sssmssssmmmsses e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
‘PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 78259/2016 a
nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFF, ----++=---=++- SRR, T

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ----------reemmmeerage. o .

3
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' "DERECHO DE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abelisdo Perror, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1325312{115 A
NOMBRE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, ----++sssanssrassmzameassrsmaennseamnanneanessanenss

Asuncion, 3 WA

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FARMACO
S.A. en contra de la Resolucion N® 359 de fecha 31 de julio de 2020, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcaros LIGRIDsns, §; s eossrm sttt sms st sre e s st e e e el s st

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de FARMACO
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 359 de fecha 31 de julio de 2020,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ==« «-r-=rreemrrassmssrm s riee st e s e

Que, en fecha 04 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedi el recurso de apelacion
R e e e e g g . o R i e s S AN A i ik s

Que, en fecha 04 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARMACO S.A. expreso
agravios; en fecha 04 de abril de 2022 DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio
de Agente de Propiedad Industrial contestd el traslado de la expresion de agravios; en consecuencia esta
Direccion llama autos para resolver en fecha 22 de abril de 2021, —-ssssmeemmesnmmmmmn e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.Janalizadas las marcas "PROLANDER
SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" (marca solicitada para la clase 35) vs. "LANDERLAN" (marca oponente
registrada en la clase 05), esta Direccidn es del criterio que las marcas enfrentadas si bien comparten silabas
en comun en sus denominaciones, son diferentes en los planos visual y fonético, al pronunciar ambas
denominaciones se puede apreciar que son disimiles, por lo que esta Direccién considera que la oposicion
es improcedente y por consiguiente corresponde la prosecucion del registro de la marca solicitada ../.
otro aspecto que esta Direccién considera relevante destacar es que el solicitante peticiona el registro de
una marca de tipo mixta, debido a que cuenta con un distintivo y/o logotipo que le proporciona otros
rasgos especigles y propios a St Marca(...)” ——sr=s-ssrerrsessarcsecssenasressasmssnasas e cssasecs e s s ae e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMACO S.A. y manifiesta: (. )resulta
totalmente falsa la asercion de que las denominaciones son perfectamente disimiles e inconfundibles. Que
el hecho de que la misma carezca de fundamentacion agrava la ilegalidad de la citada resolucién pues se
comenten no solo errores “in judicando” al desconocer los hechos que hace al fondo de la cuestion, sino
también “in procedendo” al carecer de motivacion suficiente y al negar la fundamentacién de la oposicion
que se funda en el Art. 2 de nuestra ley de marcas. De esta forma resulta claro que las denominaciones
enfrentadas son para clases distintas pero relacionas y son casi identicas. De esta forma tenemos que entre
PROLANDER SUPLEMENTQOS (solicitada) vs. LANDERLAN (oponente) NO EXISTEN SUFICIENTES
ELEMENTOS DIFERENCIADORES que admitan su registro. En resumen, la Resolucion del inferior carece
de rigidez argumentativa, simplemente expone su parecer sin fundarse en el derecho y la doctrina
T L )

Que, el solicitante DIEGO TOME KANONNIKOFF por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de
Propiedad Industrial contestd el traslado de la expresion de agravios, en los siguientes térmirgas™(...
oponente menciona en su escrito de expresion de agravios que no existep.suficientes [elementos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78258/2016 A
NOMBERE DE DIEGO TOME KANONNIKOFF, «----=-=ssssszsazsarmmrassesnsenannaenneanes -

confirmar que la Resolucion tiene fundamentacion razonable. Principio de especialidad - Clases distintas.
Es menester hacer mencion al Principio de Especialidad cuando confrontamos dos marcas cuyas clases son
distintas y no llevan ningtn tipo de relacion entre ambas. Este principio establece los limites de proteccion
marcaria debido a que el titular de una marca registrada tendra derechos exclusivos solamente sobre los
productos o servicios para los cuales fue registrada ../.. podemos notar como primer elemento
diferenciador el hecho de que nuestra marca cuenta con un logotipo a diferencia de la marca registrada.
Nos encontramos ante una marca mixta y otra denominativa ../.. Este elemento visual es de suma
importancia considerando que es lo primero que viene a la cabeza al cliente cuando piensa en el producto
o en el servicio que desea adquirir ../... tenemos el aspecto ortogréafico de las marcas en pugna. Por un lado
tenemos a la marca registrada “LANDERLAN" esta compuesta por (%) nueve letras y tres silabas, en tanto
que la marca solicitada “PROLANDER SUPLEMENTOS" esta compuesta por (2) dos palabras, (20) veintitrés
letras y a su vez cuenta con siete silabasg(... )" o= mmm s

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (solicitada en
clase 35) y lamarca LANDERLAN (registrada en la clase 05, «ossesesmmmmm s 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 andlisis desde la optica de los eventuales
corstid e e s e e e e e e S e R S R e

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *PROLANDER SUPLEMENTOS Y
ETIQUETA", clase 35, con la marca oponente “LANDERLAN" registrada en la clase 05, —-----cesnsemeconnnanen

PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA  (marca solicitada)

LANDERLAN (marca oponente)

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

Que, 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 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 anilisis y no sus partes integrantes
separadas en fOrma ArDItraria (747). -« «s-s-s---wwmrurms s

' Derecha de Marcas, Jorge Otumendi. Editorial: LexisMNesxis - Abeledo-Perrot AND: 2003 Dileani t s
. Tyreceiin Rapeamal de P! riedad aselectes
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poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La marca solicitada tiene dos
vocablos, mientras que la marca oponente un vocablo. Alega la parte oponente acerca de la extrema
similitud en las denominaciones PROLANDER - LANDERLAN, sin embargo esta dependencia
administrativa considera que las mismas poseen diferencias ortogrificas considerables, estas diferencias
ortogrificas derivan en una marcada diferencia fonética debido a su diferente pronunciacidn. —---=s-=--

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacién visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el numero
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 pronunciacicn 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 impresién 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, ya gue una simifitud 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 ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POsterior ALEOSAN?(... ) s rrmssammsasansamsnsnmsssnnasnnssannss s snsnsanans s sensatassssnasansssnussnnssasannsssnsasssssssas

Las similitudes alegadas por el oponente se basan en que comparten la particula LANDER. En ese
sentido, como es sabido, la proteccidn 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 proteccién otorgada a la marca registrada
LANDERLAN se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aiin en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —-=--==-ssemeeeenes

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el SIgno distintive. "eessse cossssmmmamss e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 05 (clase en la cual se encuentra inscrita la marca
oponente) que utilizan LANDER como parte de su denominacion. Seguin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: LANDERFIT, Registro
N° 448595 a nombre de MUNDO FIT 5.A; LANDERBAR, Registro N° 582094 a nombre de MUNDO FIT S. A.;
ETILANDER, Registro N° 567916 a nombre de LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS CELS.A
MESOLANDER, Registro N® 488372 a nombre de Gerardo Benigno Garcia Barrientos; extremo que
demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha
denominacion -LANDER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direcciébn 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 incisg
Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberan actuar sin ninguna-disesimi

._ .l']n“'ril
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los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..” — -------mrerrrmeem e

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que consiste en la
imagen de un pufio cerrado de color blanco dentro de un recuadro de color negro y fondo rojo, en
diagonal la demoninacién PROLANDER SUPLEMENTOS en color negro, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marea.-«««ssoueeessmssasiniesnimenneieneeen.

marca solicitada

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica
entre |las marcas “PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 35 v “LANDERLAN", en la clase 05, —--

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

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N° 359 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -=--=ssees e

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"PROLANDER SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N°® 78258/2016 a
nombre de DIEGO TOME KANONNIKOFE, -----+=====rnnrssmssamees Ny

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. /Z St .

' *DERECHO DE MARCAS® — |urge Otamendi. 9* Ed.. CARA, Abeleda Perrot, 2017 -



