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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA’, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29234/2019 A NOMBRE DE
RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO-------r-=s=xsnsnnzmmzsmsemsemmenneas - - I—

Asuncion, 03 ‘uL 2[]24

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de RICARDO
MOISES FERNANDEZ TOLEDO en contra de la Resolucion N° 107 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, J; »-r==r=vesrerransascsoscanncnsresnonnnensosnsessasnsennsnsasnnnnsmmns msennns

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de RICARDO MOISES
FERNANDEZ TOLEDO e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 107 de fecha 11 de
marzo de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. =-=============s=ssszsrocmmmmmneeocceoee e

Que, en fecha 23 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelaci6n interpuesto. §rrr--==-=r-=rr=snmmrmmsimemnn s es e s e ee e n e et e e e mm e een e ma e pn s mm e e an e

Que, en fecha 16 de enero de 2023, el representante convencional de RICARDO MOISES FERNANDEZ
TOLEDO expres6 agravios, en fecha 13 de marzo de 2023, fue acusada la rebeldia al representante
convencional del solicitante, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usary se llamé
autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023.----==-====scemcmemmmmem e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Al realizar el cotejo en pugna “EL MARISCAL
CHOPP Y ETIQUETA” (marca solicitada) vs. SHOPPING MARISCAL (marca oponente), en conjunto y
sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos
visual y fonético e ideolégico../.. Si bien comparten elementos en comtn, estos no deben tomarse
aisladamente, pues poseen otros elementos que las distinguen visual y fonéticamente, ademas, cabe senalar
que existen numerosas marcas que también poseen e] vocablo MAR]SCAL y SHOP/CHOP en sus

marca solicitada retine los requisitos de novedad, onana]Jdad y especialidad.../... Por lo expresado y de
conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, corresponde no hacer lugar a la oposicion

o =T [ ol Ta

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Sin haber analizado con
detenimiento los argumentos aportados en defensa de sus derechos de exclusividad, contra del registro
solicitado, concentrandose en destacar unicamente que la marca solicitada contiene elementos distintivos
que la hacen un signo registrable.../.. No ha tenido en cuenta la gran similitud gramatical, fonética, y hasta
1'deo]o’gica que presenta con la marca de mi mandante, ademés de la sjmilitad en ]os servicios y sobre todo

manera precipitada sin tomar en consideracion las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia.../... Las
marcas deben ser cotejadas, se puede observar que son absolutamente confundibles sobre todo
ideolégicamente, pues el término Mariscal en ambas marcas tienen un significado muy especial.../... La
palabra CHOPP es de uso comun por identif icar una bebida alcohdlica que se consume en bares y

absolutamente innegable.../.. La marca solicitada reproduce integramente a ja

reproducirlas, se resalta la palabra Mariscal en cada una de ellas.../... Iden tldanf/ semc:os.../*.. Ea\dgetri
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29234/2019 A NOMBRE DE
RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDQ---+---==-nnxs=nxnmssmmsammsammmeammsaameaam e mmeamme e me e me e m e enmee

califica como confusién directa, dada la similitud de denominaciones y servicios de ambas marcas, incluso
en el plano comercial../.. Vale la pena considerar que las denomminaciones de la marca solicitada y
registrada por mi parte son idénticas.../.. Al haber apenas riesgo de confusién, la oposicion debié ser
declarada ProCedente. "-----=====-m=nmmm o oo

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparte el vocablo “MARISCAL”, no necesariamente causaran confusion en el seno del publico
consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresién diferente que aleja
toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
diferenciaexistente entre las MiSIIas; -~-rn---rrrmmm=m=crraxomcmc o mccn s semr e an e e ene e e v e s e

EL MARISCAL CHOPP y Etiqueta (solicitada), y
MARISCAL (marca registrada)

Que, de esta comparaciéon se colige que la solicitada es més extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciacién es bastante distinta, quedando asi demostrada la
diferencia en los planos ortografico y fonético. Ahondando en el anilisis conceptual, tenemos que,
mientras que "El Mariscal Chopp" esta orientado a un establecimiento o lugar especifico que ofrece cerveza
de barril, con una posible connotacion militar o histérica, mientras que "Shopping Mariscal” simplemente
indica un centro comercial 0 zona comercial con el nombre "Mariscal’.»-=~-—==rsrerencacommssemnor e acncenannn s

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre,
no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los
demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucion. ----------=---=--nnsmmmmemmmmmmie

poseen etiquetas muy distintivas que las hacen mas inconfundibles. Al respecto, en u
etiquetas vemos que son notoriamente disimiles: -=--=-==-=-==-==-mmmmmommro Y

Abg Claudm PATER
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marca solicitada marca registrada
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' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29234/2019 A NOMBRE DE
RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO TSN G- SRR ENDUR U ————

=§EL@= SHOPPING

VCROPP Mariscal

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacion es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
estd demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de

fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor. ------==------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, el solicitante pretende
cubrir Servicios de gastronomia, preparacion de alimentos y bebidas para lineas aéreas y terrestres,
restaurantes, salon de te, cafeteria, bar, heladeria, servicios de almuerzo, entrega de Chopp y bebidas en
general a domicilio, mientras que la marca base de oposicién cubre Servicios de alimentacion, tales como
restaurantes, bares y patios de comida de un centro comercial. De lo expuesto se puede concluir que, si
bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien
delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----==--=====s=ssooemmono oo

En ese sentido, el cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor mas
desprevenido podra confundir de ninguna manera, un servicio por otro.---=--==-=======-sssccsocsooccocooooooon o

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucién recurrida. ----=--==-==-===-ccsmoomoemoeo oo

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 107 de fecha 11 de marzo de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. -==-=-=-=-=====sssomommmmomom oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca EL
MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA”, clase 43, Expediente N° 29234/2019, solicitada a
nombre de RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO.

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula. ----------=--=s=smmmmmmmeneoceaaaens R
, S Abg Llaudid Pamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 739 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LACTEOS TIROL”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 94317/2022 A NOMBRE DE MICRO PLANT
R T— B — e

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LATICINIOS
TIROLEZ LTDA. en contra de la Resolucién N° 739 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Direccion
de Asuritos Marcarios LITIEIOBOS, Y« s=rrmnmmnmtomsinmmimm a m ia s s m = i o i e i

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de LATICINIOS
TIROLEZ LTDA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 739 de fecha 03 de octubre
de 2023, dictada por la Direceién de Asuntos Marcarios Litiglogog. =«----=--=-=s-smammmmcmmmenmummasnoummmmmnoncnon mnmm

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
T T IV < = =it s o Ao 5 5 i i S S e R

Que, en fecha 26 de diciembre de 2023, el representante convencional de LATICINIOS TIROLEZ
LTDA. expres6 agravios; en fecha 07 de febrero de 2024 el representante convencional de MICRO PLANT
S.A. contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 12 de febrero de

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Analizando las marcas “LACTEOS TIROL”
(solicitada) vs. TIROLEZ” en conjunto encontramos que se puede concluir validamente que las marcas en
cuestion no podrin de manera alguna causar confusion directa ni indirecta o inducir en error al ptblico
consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo
la marca solicitada LACTEOS TIROL los elementos necesarios para su registro que son novedad y
especialidad, por lo que pueden coexistir pacificamente, constatindose de esta forma que las marcas no
guardan relacién ni confundibilidad../... Aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas
TIROL, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico
consumidor.../.. La marca solicitada deriva de la palabra licteos y sus productos exclusivamente LACTEOS
Y DERIVADOS , como asi también mencionar que es una marca compuesta../.. Por lo expresado esta
Direccién considera no hacer lugara la oposicion dediicida,-==+-++s==s=sss-rmsarmssmsumpesstassssimbmunommma s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LATICINIOS TIROLEZ LTDA. y manifiesta: “(...)
Estas manifestaciones constituyen una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta
oposicién donde ni siquiera fueron debidamente consideradas la totalidad de las marcas de mi mandante
pues en la presente oposicion no solo fue invocado el registro concedido en clase 29, sino los registros 29 y
30.../.. Nada més alejado de la verdad que estas afirmaciones en el sentido de que ellas impacten de manera
distinta en la mente de los consumidores o de que no puedan causar confusion directa ni indirecta, debido
a que la peticionada en estos autos transcribe la marca de mi mandante, la cual se encuentra parcialmente
reproducida en el elemento principal y protagénico de aquella, es cual es la palabra TIROL.../... La solicitante
se limita a suprimir la desinencia o parte final de la marca de mi principal, asi que agregar confo elemento
resaltante al vocablo LACTEOS, el cual corresponde a una designacion genérica.../... Debeftenersg enycuenta

angela Cristaldo
Dire U Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 739 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LACTEOS TIROL”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 94317/2022 A NOMBRE DE MICRO PLANT
S.A--- ——

la primera impresion que deja la aprehensién fresca y espontanea de los vocablos../.. Niego
categoricamente que la marca LACTEOS TIROL, reuna los requisitos de especialidad y novedosopara su
registro pues a] ser muy similar y altamente asociable a la marca de mi mandante la misma carece de los

Que, contesta la expresion de agravios MICRO PLANT S.A. y, entre otros argumentos, expresa: “La
Resolucion N° 739/2023 esta ajustada a Derecho en todas sus partes, mal podria como pretende el apelante,
argumentarse por su revocatoria../.. EI derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el
registro de la marca solicitada exclusivamente para lacteos y sus derivados, por lo que no existe mala fe, ni
interés de perjudicar a lamarca TIROLEZ.../.. La marca registrada proviene del nombre de la empresa titular
de la marca LATICINIOS TIROLEZ LTDA. razon por la cual el ptblico interesado o consumidor no incurrira
en confusion alguna respecto a las marcas.../... la marca TIROLEZ tiene plena relacion con el nombre de la
empresa la cual facilita su identificacion.../.. Podemos concluir que no existen elementos que acarreen al
publico a un error sobre las marcas.../... Resulta evidente que la oponente ha lesionado los derechos de mi
mandante al obstruir la utilizacién de ellos para la inscripcién y las acciones de la actora no se hallan
ajustadas a las normas legales ../.. La marca solicitada por mi representada, es una marca especial y
novedosa para ser factible de registro.../... Por tanto, oportunamente dicte resolucion confirmando en todas
sus partes Ja citada ReSOIUCION, ==+==~==ss==ssnmmscnnmnorsmnncmnsnn e ssso e e s hm s sb e me st S e e S b e e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “LACTEOS TIROL” (solicitada) y “TIROLEZ” (oponente).-------------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LACTEOS TIROL, clase 29 (solicitada) y
TIROLEZ, clase 29 y 30 (marca base de oposicién), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visiéon 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 cuestiéon pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la
optica de los eventuales CONSUMIAOres. -=-=====mmmmmm s oo

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes ]os diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, laimpresion general y los principales elementos del signo” En ese sentido, corresponde analizar si
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto. En un cotejo en Conjunto VEMOS QU: =============rxmmmsmm e oo

LACTEOS TIROL (marca solicitada), y
TIROLEZ (marca oponente)

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen

conjunto, son muy dlferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de AT mma"
A ‘\'\

13% Claudxa Pamel/énsta\do
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'BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 739 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LACTEOS TIROL”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 94317/2022 A NOMBRE DE MICRO PLANT
A s o i U —

compuesta; mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo, es asi que en conjunto dejan
una impresion fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre
dichas MArcas.-==---==-====sssemmemmme et o s e n oo oo

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna LACTEOS TIROL (solicitada),
y TIROLEZ (base de oposicion) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo
expuesto en el parrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----=----==-==-socsmcoonoco e

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresiéon
auditiva que generan ambas es bastante digimil, <--=«-mnxmsnasnmammnemmmmn oo o e o e

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de
confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme alo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida.--=---=---==---===--=----

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N° 739 de fecha 03 de octubre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigi080s. ~~s~mrssrrs-mnxsmssrtsmmssmmmmssmsusasmsnssmma

Art. 2° ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“LACTEOS TIROL”, clase 29, Expediente N° 94317/2022, solicitada a nombre de
MICROPLANT 8-+ --rernrammnmswmcxmcmeom e ennan ¥ e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. --------=---=x==ssmrznreneeneecy

\ y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1984 DE FECHA 2 DE N'OVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO
(o BT VN -1 X R ——————

Asuncien, (] 3 JUL 202k

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de
HYDROCLEAN S.RL, contra la Resoluciéon N° 1984 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, y;--=-=-=======scscsesemmmmnm e e oo e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2022 se presenta HYDRO CLEAN S.R.Ly solicita el registro de la marca
HYDROCLEAN'Y ETIQUETA, para amparar servicios de la clase 11.------=--==--smnmmmmmmmmmme oo

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de HYDRO CLEAN
S.R.L. e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resoluciéon N° 1984 de fecha 25 de noviembre de
2023, dictada por la Direccion de Marcas. ==-==========s==smsmenme e e et e e

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion INterPUEStO.-=-==m=mmeme e e

Que, en fecha 23 de febrero de 2024, el representante convencional de HYDRO CLEAN S.R.L expreso
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresiéon de agravios y llama autos para resolver en fecha
27 de febrero de 2024..---------=m--mmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera 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 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”.---=--===-=+===srsescnrensmeeree e ce e eee e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Los términos HYDRO CLEAN,
corresponden a una denominacion de fantasia.../... Es una marca creada por mi mandante y adoptada como
nombre comercial y es sabido que el nombre comercial estd protegido y constituye una propiedad a los
efectos de la Ley de Marcas.../.. La presentacién de esta solicitud de registro no es mas que la expresion de
deseo de mi mandante de proteger su marca en la CLASE 11, ya que actualmente, la marca HYDROCLEAN,
se encuentra registrada en la clase 35 a nombre de mi principal,, registro concedido por la misma Direccién
desde el 2012 y recientemente renovado en 2022.../.. El término HYDROCLEAN, no puede significar un
término descriptivo para la clase, sino un término a lo sumo evocativo de lo que significa, ya que evoca
limpieza y no precisamente describe un servicio.../... Continuando con marcas evocativas, cabe resaltar los
registros de marcas sum]ares al registro pretendido actua]men te VJgen tes y concedidos por la D1recaon.../...
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1984 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO
CLEAN SRL.-

Manuel Antonio Da Costa Meza entre otras.../.. Conforme lo expuesto, corresponde revocar la Resolucion
B D IS, et s e R A AR R A

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter 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 caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores .
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir servicios de la clase 11 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “aparatos o instalaciones de descarga de agua; instalaciones de
suministro de agua; accesorios de regulacion y seguridad para aparatos de agua; accesorios de seguridad
para aparatos y conducciones de agua; accesorios de regulacion para aparatos y conducciones de agua;
calentadores de agua [aparatos]; aparatos y maquinas para purificar el agua; filtros para agua potable;
instalaciones para enfriar el agua; aparatos para filtrar el agua; instalaciones depuradoras de agua;
instalaciones de depuracién de agua; instalaciones de distribucion de agua;” ------------=--====w==z=zzmzzzzmssso

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HYDROCLEAN Y ETIQUETA”
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominaciéon
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la
clase 38 del nomenclador internacional, la cual comprende “aparatos o instalaciones de descarga de agua;
instalaciones de suministro de agua,; accesorios de regulacion y seguridad para aparatos de agua; accesorios
de seguridad para aparatos y conducciones de agua; accesorios de regulacion para aparatos y conducciones
de agua; calentadores de agua [aparatos]; aparatos y maquinas para purificar el agua; filtros para agua
potable; instalaciones para enfriar el agua; aparatos para filtrar el agua; instalaciones depuradoras de agua;
instalaciones de depuracién de agua; instalaciones de distribucion de agua.”!-----------==-=====-seesmmmmucocaaan-

Que, si bien la denominacioén solicitada HYDROCLEAN Y ETIQUETA esta compuesta por un vocablo,
producto de la conjuncién de dos vocablos unidos, los cuales podrian ser considerados genéricos por
separado, tenemos que acertadamente expreso la apelante “Debemos mencionar que la marca esta formada
por un conjunto de palabras HYDROCLEAN Y ETIQUETA, palabras que forman un conjunto unico e
Indisoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente
pueda ser considerada genérica o descriptiva no es obice para conceder el registro, siempre y cuando el
conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con mi marca”y vemos que, ademas, se ha incorporado
una etiqueta. Estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caracter genérico de los
vocablos que componen la denominacion. ==--==-==-=========n e e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “HYDROCLEAN Y ETIQUETA” es el resultado
de la conjuncién de dos palabras en un solo vocablo y una etiqueta que en su conjunto proyectan
nueva denominacién, novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asinfl
signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protecciéon sohc1ta fil cenftit

d

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class _number=38&explanatory_ nétas= N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1984 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“HYDROCLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO
CLEAN S.R.L-rnmsremsmmsmmmsmmemmms e e e mes s e e e s e e

designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa,
no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o
L EICETTIL ) oeenoe et e e i e e i

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
BISIES PrORICAIEes O COr A0 BT SO, Tmmmmmmrm st e o o cim e R e T

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 11 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda
realizada en el sistema informético de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas:
HYDROGROW, Registro N° 506770 a nombre de Bruno Daniel Piccinini Lopez; HIDROMET, Registro N°
422968 a nombre de Hidromet S.a.c.i.; HIDROCLOR, Registro N° 564010 a nombre de Ana Narcisa Gimenez
Vda de Lippmann y Ana Carolina Lippmann Gimenez; HIDROMATIC, Registro N° 531071 a nombre de
Manuel Antonio Da Costa Meza extremo que demuestra que el vocablo HYDRO es de uso comun en el
rubro, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro
attual pueda MadTar E1TEEISTRG, wesess s s e i o o e s A o S e e

Que, otro hecho relevante para el andlisis es que con las marcas registradas en el mismo
nomenclador, clase 11, las coberturas son similares a la pretendida por la solicitante, acentuando ain més la
posibilidad de que la solicitud de autos prospere. Adicionalmente, tras la buisqueda en el sistema
informatico de marcas, se ha constatado que la marca solicitada- HYDROCLEAN- ya se encuentra registrada
bajo el N° 553091, clase 35. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de
Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido en la comercializacién, la misma pertenece a una
misma familia de marcas.--------==-===mummm e oo oo oo oo

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “HYDROCLEAN Y
ETIQUETA”, constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, HYDRO CLEAN S.R.L;; es decir, que la
marca sohc1tada se identifica con la razén social que presenta la ﬁrma propietaria. A ese respecto sesefala
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1984 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO
(o4 BTV 11 3 FE U SH——— S— ERUE——

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.--

HydroClean

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

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 1984 del 25 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas. --------====mnsm e oo e

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“HYDROCLEAN Y ETIQUETA”, clase 11, Acta N° 74709/2022, solicitada a nombre de '
HYDROCLEAN SR -~ oo comstc s <ot S———

(=]

Art.3 NOTEIQUESE <c--cssrosemumimmssamsnstasensirsunssnia L

by, Clitia BameprErist
e, \Q’%‘ ‘etora Genera) Interind
V2~ »ﬁ%ﬁ‘”&fqn General de Prop edad Industrial

|
Direccion Nacional de Prop edad Intelectual



DIRECCION NACIONAL DE

@PROPIEDAD /% GOBIERNO vk | PARAGUAI
o, gg}};@l&ECTUAL  PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1342 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BTL EXILIS ELITE’, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 03795/2020 A NOMBRE DE
SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY.------=s-=ssssssssmzsmsmemnenes SRS —

Asuncion, 3 JUL 204

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS
S.A. en contra de la Resolucion N° 1342 de fecha 04 de mayo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcartos LiXIGUOSIOS, Y, «esssssensis ool o s S s o e e S e S e L SRR S S S A SRR s e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de FARMEDIS S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1342 de fecha 06 de diciembre de 2022,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s.-==--======-=====smsmmmmmmme oo

Que, en fecha 30 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expreso
agravios; en fecha 06 de marzo de 2024, el representante convencional de SILVIA MARIA CHIRIANI
VALLORY, y contesta el traslado de expresién de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion
de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024.-----=---=-=-==-==smememrmmom e oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Sometidas las marcas a un analisis, encontramos
que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total a la marca
oponente.../.. Analizando las marcas BTL EXILIS ELITE (marca solicitada) vs. EXILIS (oponente), en
conjunto, si bien es cierto notamos algunas similitudes en las denominaciones, no es menos cierto que BTL
EXILIS ELITE es totalmente diferente a la denominacién EXILIS, como podemos notar la marca solicitada es
una denominacion compuesta mientras el oponente es una denominacion simple por lo que no existe
impedimento para denegar la presente solicitud.../.. Al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la
otra se aprecian las diferencias graficas y fonéticas existentes, lo que alejan atin mas de la posibilidad de
confusion entre las mismas.../.. La marca solicitada es un signo totalmente registrable y distinguible de la
marca oponente../.. Es criterio de esta Direccion que la oposicion presentada debe ser declarada
I PDTOCEUEIIER, <= mmmmmmmme i e i R S 2 4 o R S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMEDIS S.A. y manifiesta: “(..) Esta es una
conclusion a que arriba el Director, como premisa absolutamente equivocada en cuanto a la realizacion del
cotejo entre dos marcas muy similares, em litigio.../.. No analiza las marcas en sus conjuntos, que si lo
hubiera hecho habria notado que ambas marcas tienen un elemento denominativo comtn, cual es la
palabra EXILIS, que por otro lado es el tinico elemento de fantasia que puede constituir una marca en el
conjunto completo de la marca solicitada.../.. Las demas: las iniciales BTL que le preceden y ELITE que la
sigue son de uso comtn con significado propio no son marcas../... El cotejo se reduce en puridad marcaria
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1342 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BTL EXILIS ELITE”, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 03795/2020 A NOMBRE DE
SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY.,------- e VP NUR——

una marca ‘“arreglada” para obtener un regjstro que a todas luces, es confundib]e con otro registro

amparados tratan la salud humana razén por la cual no puede ni debe Squera arriesgar confusion
alguna../.. Es muy arbitraria la apreciacion que hace el inferior y muy arbitraria también de la Ley, por lo
que la resolucién debe ser revocada en todas SUS Partes” ------=-------nnsmmmmmm oo

Que, la representante convencional de la firma solicitante SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY
presenta el escrito de contestacién de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice “(...)"La
denominacio’n de mi asistido en una denominacién Compuesta con otros elementos que 10 identifican

desde el momento en que las marcas en litigio se encuentran en Clases distintas, por lo que no existe e]
menor riesgo de asociacion o de confusion../.. Es imposible confundir un medicamento con un
instrumento que puede ser utilizado en un quiréfano.../... En un intento desesperado de tratar de confundir
a la Senora Directora decir que es una marca extremadamente notoria, siendo que mi solicitud es una
marca compuesta.../... El derecho ejercido es de total buena fe, por tanto amparado por la ley, con ésta
solicitud no busca competir en el mercado ejerciendo la mala fe sino hacer las cosas dentro de todo el
MAICO @ 12 1€)== === mnm e s

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

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas BTL EXILIS ELITE (solicitada en clase 10) y la marca BTL
EXILIS ELITE. (registrads 611 Clase i) mm = e e e v oo i o i e s e i

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 oOptica de los eventuales
CONSUIMIEAOTES, === mmmmmmm e e e e e

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 05 comprende: “/a totalidad de la
clase 05” mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clase 10 para “/a totalidad

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1342 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BTL EXILIS ELITE”, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 03795/2020 A NOMBRE DE
SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY.------=--====--- RN ——————

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre lasimarcas BTL. EXILIS ELTTE y EXILIS sesessxssssnunnssnos nussssnssussrasssnnscatsauessnsnaenhmnssmmoss

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caeria en
confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible.---------------ccecceoccocenaoen

Que, atendiendo a la defensa del interés del ptblico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa, ----==--=====-=s=n=escmmmononneoooaooeeooee

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1342 de fecha 06 de diciembre de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcariog Litigiosos, —----=rmsemme=memnvarmanrmomn=nnossossssassansmemse

10

Art. 2 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BTL
EXILIS ELITE”, clase 10, Expediente N° 03795/2020, solicitada a nombre de SILVIA

MARIA CHIRIANI VALLORY

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.

g Claudia Pamel4 Cristaldo
Directora General Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LA MORADA”, CLASE 16, EXPEDIENTE N° 06416/2021 A NOMBRE DE GRACE HAETHER
JOHNSTON MONTANER. -------ss-szcsnsrmmsmesmeemenss -

Asuncion, US JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GENOVEVA
ANNE CLAIRE OCAMPOS en contra de la Resolucion N° 223 de fecha 04 de mayo de 2023, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LIIgIOB0SE, [} ~---r-rr--srsmrancassnasnmnrosamssassun mansasssioy samesiaseswssnssnisn tsss

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de GENOVEVA ANNE
‘ CLAIRE OCAMPOS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 223 de fecha 11 de
mayo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s.--=-=============zmzzsmosmonoonnnoon oo

Que, en fecha 30 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de octubre de 2023, el representante convencional de GENOVEVA ANNE CLAIRE
OCAMPOS expres6 agravios; en fecha 06 de marzo de 2024, el representante convencional de GRACE
HAETHER JOHNSTON MONTANER, y contesta el traslado de expresién de agravios. Esta Direccion tiene
por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024.-------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Al realizar el cotejo de las marcas LA MORADA
(marca solicitada) vs. LA MORADA POSADA-BOUTIQUE (marca oponente) se puede apreciar que existen
diferencias entre las mismas en los aspectos fonético, visual e ideolégico que permitirin que el publico

‘ consumidor las identifique en el mercado.../.. La marca solicitada pretende el registro para identificar los
productos: “fotograbados; liminas [grabados]; objetos de arte grabados; planchas de grabado; grabado en
laser” comprendidos en la clase 16, por su parte, la marca oponente se encuentra en tramite de renovacion
del registro de su marca en clase 43 para identificar: “Servicios prestados procurando el alojamiento,
hospedaje y albergue en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje
temporal”.../.. Como puede notarse los servicios y productos que cada una pretende amparar son
totalmente distintos.../... Existen otras marcas registradas que llevan el elemento MORADA-MORADO..../...
Esta Direccion concluye que la oposicion presentada debe ser declarada improcedente. ----=--=---=---==--=-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GENOVEVA ANNE CLAIRE OCAMPOS y
manifiesta: “(..) Que la resolucién recurrida esti mal enfocada desde sus inicios, y se han obviado “ex
professo”, muchos puntos.../.. No existen diferencias, sino identidad total.../... Las denominaciones POSADA
Y BOUTIQUE, a mas de ser desinencias, también son denominaciones genéricas y descriptivas.../... También
existen relacionamiento directo de clases, productos y de servicios a ser prestados.../.... Tal coexistencia es
ficticia existe solamente en la mente de A-quo quien haciendo caso omiso a los minuciosos y fidedignos y
certeros motivos por el cual tal marca debia ser rechazada, puesto no podra coexistir pacificamente.../... Que
se ha comprobado suficientemente lo expuesto por la solicitante, solamente se ha limitado a expresar sin
elementos consistente que ameritan veracidad en los hechos alegados.../.. Es importante Senalar que la
comparacion entre los signos, debera realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LA MORADA’, CLASE 16, EXPEDIENTE N° 06416/2021 A NOMBRE DE GRACE HAETHER
JOHNSTON MONTANER -===r+ssssssussuasossnassssssssssnnsnnmsnunsesnensmsussnsenomnsonsatonsnamass susn sinsosasas muanansnses

indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposicion,
lo cual manifiestamente podra llevar a confusién../... Por todo lo expuesto, existen suficientes razones para
giie sea procedenteld OPOSICION, ¥ «=swersssnssncnssmmansnnmmnasumuntomssnsinnesantsok e catsn s yenen sansnnas e ss smnss s nsnsuanian

Que, la representante convencional de la firma solicitante GRACE HAETHER JOHNSTON
MONTANER presenta el escrito de contestacion de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice
“(...)"Consideramos que los argumentos expuestos no son suficientes para que la oposicion prospere, desde
el momento en que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas, por lo que no existe el menor
riesgo de de asociacion o de confusion exigida por la ley para que una oposicion sea declarada
procedente.../.. La marca de la oponente se encuentra inscripta en las clases 43 y la solicitada por mi
representado en la clase 16../.. El sistema adoptado por nuestra Ley de Marcas en cuanto al registro de
marcas en djferentes clases de] nomenclétor el Sistema Unic]ase.../... No puede haber confusién con una

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas LA MORADA (solicitada en clase 16) y lamarca LA MORADA
POSADA-BOUTIQUE (registrada en clase 43).---=--=-=m=m=mnmmmmemm oo ceee s cee 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 cuestiéon
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
COMS UM 0TS, === e

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 43 comprende: “Servicios prestados
procurando el alojamiento, hospedaje y albergue en hoteles, pensiones u otros establecimientos que
aseguran un hospedaje temporal” ; mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la
clase 16 para “fotograbados; liminas [grabados]; objetos de arte grabados; planchas de grabado; grabado en

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro tramitandose_cada
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 223 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LA MORADA”", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 06416/2021 A NOMBRE DE GRACE HAETHER
JOHNSTON MONTANER. s

categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas LA MORADA y LA MORADA POSADA-BOUTIQUE.------=--=-======n==n=znmnnmmnonooeaas

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caeria en
confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible.------------=-s-vseecooeoenoeee

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa. --=-=--==-=+==ermmmereemnmenecmniancaanean ‘

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, distintivas 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. 10 CONFIRMAR la Resolucién N° 223 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=====-=s=scsesseamcanrcemcnmndeaneneanennnannnnen

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “LA
MORADA”, clase 16, Expediente N° 06416/2021, solicitada a nombre de GRACE
HAETHER JOHNSTON MONTANER.

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, --------==----szznseeena
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1806 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BELLO
BELLO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04223/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.----

Asuncion, ] O JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALICIA SUSANA
OCAMPOS ROTELA contra la Resolucion N° 1806 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Direccién
o L b o T M

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICIA SUSANA
OCAMPOS ROTELA e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucién N° 1806 de fecha 04 de
octubre de 2022, dictada por la DirecciOn de Marcas; ~=----=-«-=sssmmcsommummmsmmsmamsannsmme i m e e mmn e e e e

Que, en fecha 20 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso de apelacion
I e

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de ALICIA SUSANA OCAMPOS
ROTELA expres6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de octubre de 2023. ---=-=-=-=-=-=mmemmme e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, esta Direccion considera que la misma incurre en la prohibicién de la Ley. Art 2inc h). La
etiqueta que acompana la presente solicitud de registro, se encuentra protegida por Derecho de Autor. En
consecuencia, o ha lugara 10 5oliciado,” --~~--=r-rrr==r=rmmr=mermnccmmr e cn e ca mnmn e e e i e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) La
resolucién mencionada resuelve rechazar la solicitud de marca en base al Art. 2 Inc. h) de la Ley de
Marcas.../... En ese sentido manifiesto que he solicitado la exclusién de la etiqueta de la presentacion.../... Al
excluir la etiqueta objeto de rechazo, en efecto, corresponde sea concedida la denominacion BELLO
BELLO.../... La denominacion solicitada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas por
la ley de marcas, consecuentemente cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y
distintividad, por lo que el derecho de mi mandante, a solicitar el registro de marca, debe ser protegido y
para ello, es menester que la resolucién apelada sea revocada por contrario Imperio.” -=---=-===========-==--==---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IALEEDINBUEL = s nm s i i s S s i S S e S i BB A B S 2 S T o B S T S

Que, con relacién al inc. h) del Art. 2 de la Ley de Marcas, la jurisprudencia y doctrina mas destacada
sobre la materia que nos convoca, afirman que: “.los signos que infrinjan un derecho de autor o un
derecho de Propiedad Industrial deun tercero” s=s-ss-sesmcsnmmaiusmmasnmnmmmamsanammmessmasnmisnimnsansns srensmsns

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “BELLO B
presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que comprendg:
de importacion, exportacion, comercializacion, venta y publicidad de prendas de vestik

Ditectorarensiat Tnterina
Diteccion Gengral de Propiedad Industrial
Direccion Nactonal de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1806 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BELLO
BELLO?”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04223/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.----

sombrereria, maquillaje, bijouteries, lenceria, cintos, carteras, billeteras, llavero, zapatos, sandalias, anteojos
de sol, hilos, botones, apliques y articulos de merceria, articulos eléctricos, electrénicos, electrodomésticos,
bebidas alcohélicas y no alcohdlicas, gaseosas, jugos, golosinas y cigarrillos”. --------=---====x=-zsssmmmuscsmmnncaaa

En ese sentido, y a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BELLO BELLO”
resulta incursa en dicha prohibicion, tenemos que si bien la etiqueta que acompaia a la solicitud infringe
un derecho de autor, y tras la verificacién de las constancias documentales de autos y del sistema
informatico de marcas, se constaté que la denominacion solicitada fue adecuada en fecha 17 de octubre de
2023, excluyendo la etiqueta, quedando la misma en tipo de marca denominativa.------=---=--=--==z-ncsmncemuoo

Que, tras el analisis del caso de autos, y vista la adecuaciéon planteada por el representante
convencional del solicitante, ésta Direccion entiende que el signo solicitado es una denominacién que
cuenta con distintividad suficiente y alejan cualquier posibilidad de que puedan infringir un derecho de

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 11 el Examinador
menciond que no se habian encontrado antecedentes, ni prohibiciones que impidan el registro, y a criterio
de esta Direccién General entiende que la denominacién solicitada no incurre en la prohibicion sefialada
por el A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 35, resultando una
denominacion novedosa y Original.--«------smmnmm e

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

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

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 1806 de fecha 04 de octubre de 2022 dictada por la Direccién
de MarCas. ===

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BELLO
BELLO?”, clase 35, Acta N° 04223/2022, solicitada a nombre de ALICIA-S

Art.32  NOTIFIQUESE.-----s-=--szssmmeesmmmemrmmmeesmceeec e S e ene o o |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1807 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BELLO
BELLO”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 04265/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.---

Asuncion, () O JUL 207k
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALICIA SUSANA
OCAMPOS ROTELA contra la Resolucion N° 1807 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Direccién
o ) e I G

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICIA SUSANA
OCAMPOS ROTELA e interpone recurso de apelaciéon en contra de la Resolucién N° 1807 de fecha 04 de
octubre de 2022, dictada por la Direccién de Marcas. ---=-================smmmmsmooe oo oo

Que, en fecha 20 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
1L ] L ({0 Rt

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de ALICIA SUSANA OCAMPOS
ROTELA expres6 agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de octubre de 2023, ---=-----memm e mme e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, esta Direccion considera que la misma incurre en la prohibicion de la Ley. Art 2inc h). La
etiqueta que acompana la presente solicitud de registro, se encuentra protegida por Derecho de Autor. En
consecuencia, no halugara JosoliCitad0. ? --s=-=r-~rresnsraranansnsssmancnassessnnsansenpessamiae o RS e R

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “...) La
resolucion mencionada resuelve rechazar la solicitud de marca en base al Art. 2 Inc. h) de la Ley de
Marcas.../... En ese sentido manifiesto que he solicitado la exclusién de la etiqueta de la presentacion.../... Al
excluir la etiqueta objeto de rechazo, en efecto, corresponde sea concedida la denominacion BELLO
BELLO.../... La denominacion solicitada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas por
la ley de marcas, consecuentemente cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y
distintividad, por lo que el derecho de mi mandante, a solicitar el registro de marca, debe ser protegido y
para ello, es menester que la resolucién apelada sea revocada por contrario Imperio.” --====================--=---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TV BRI TDIABREDY, =m0 S A S S i i S S S S S S B

Que, con relacién al inc. h) del Art. 2 de la Ley de Marcas, la jurisprudencia y doctrina mas destacada
sobre la materia que nos convoca, afirman que: “.los signos que infrinjan un derecho de autor o un
derecho de Propiedad Industrial de un tercero”.

*" Direccion Nacional de Propitdad [ntelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1807 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BELLO
BELLO”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 04265/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.---

En ese sentido, y a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BELLO BELLO”
resulta incursa en dicha prohibicién, tenemos que si bien la etiqueta que acomparia a la solicitud infringe
un derecho de autor, y tras la verificacion de las constancias documentales de autos y del sistema
informatico de marcas, se constat6 que la denominacion solicitada fue adecuada en fecha 17 de octubre de
2023, excluyendo la etiqueta, quedando la misma en tipo de marca denominativa.--------===-========-==zz--co--

Que, tras el analisis del caso de autos, y vista la adecuacién planteada por el representante
convencional del solicitante, ésta Direccion entiende que el signo solicitado es una denominacién que
cuenta con distintividad suficiente y alejan cualquier posibilidad de que puedan infringir un derecho de

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 11 el Examinador
mencioné que no se habian encontrado antecedentes, ni prohibiciones que impidan el registro, y a criterio
de esta Direccién General entiende que la denominacién solicitada no incurre en la prohibicion sefialada
por el A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 25, resultando una
denominacion novedosa y original.--=--=-----smcmmmmmm oo

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1807 de fecha 04 de octubre de 2022 dictada por la Direccién
de MarCas. === mm oo e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “BELLO
BELLO?”, clase 25, Acta N° 04265/2022, solicitada a nombre de AL SANA OCAMPOS

Art.32  NOTIFIQUESE.-----s-s-mscaraseasmssasmsmanasssmennsncnicccee e S .

b, Uladd ..%Ia ]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SONADA”, CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE
JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ. S o e

Asuncion, U JUL ZUZ4

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de GANADERA
LA SONADA S.A. en contra de la Resoluciéon N° 1006 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la
Dirgccion de Asuntos Marcarios LitIZIoses, Y =«<----n=r==m=mcnam-commrcrcne o oomor oo e mr e ana vaisn e f e nn m e SRR e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de GANADERA LA
SONADA S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1006 de fecha 28 de
diciembre de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --==-===-========-szzsocmoccoocooaaonns

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de GANADERA LA SONADA
S.A. expreso agravios; y en fecha 24 de febrero de 2023, la representante convencional de la firma solicitante
presenté el escrito de contestaciéon de los agravios. En fecha 02 de mayo de 2023 se llamé Autos para
T =)

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Al realizar el cotejo entre las marcas QUINTA LA
SONADA (marca solicitada) y LA SONADA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible
apreciar que las mismas poseen elementos diferenciadores en los planos conceptual, fonético, visual e
ideologico. Basta con pronunciar o visualizar de seguido las marcas enfrentadas para apreciar las
diferencias auditivas y graficas existentes, no dejan el mismo recuerdo e impresion.../.. Esta Direccion
considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas.../... La marca
solicitada cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislacién marcaria.../... Por todo lo expuesto, esta
Direccién concluye que la oposicién debe ser declarada improcedente .”--=--==-==-======ssmmmmsmmmmmeeceeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GANADERA LA SONADA S.A. y manifiesta: “(..) Es
fundamental mencionar que ambas marcas se solicitaron en la misma clase 43, por lo que la confusion de las
marcas en pugna es inevitable y que la marca de mi mandante es la tinica marca con denominacion LA
SONADA.../... Lo que pretende mi mandante, es evitar que su marca registrada pierda su valor de mercado y
la fuerza que representa para un titular de marca ser la tinica marca registrada en cada clase.../... Sostenemos
que existe suficiente jurisprudencia para garantizar el derecho exclusivo de mi mandante, porque no podra
coexistir pacificamente sin ningtn tipo de amedrentamiento o confusién por el parecido excesivo entre
ambas marcas.../.. Aunque la marca solicitada presente la palabra QUINTA en su denominacién, no logra en
absoluto la distintividad necesaria ante la marca regfstrada por mi mandante.../... la marca solicitada no goza
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SONADA”, CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE
JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.- G SERRSmemsmme e

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacién de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice “La referida Resolucion, muy justa y acertadamente
declaro improcedente y no hizo lugar a la accién deducida por la firma Ganadera La Sofada S.A. contra el
pedido de registro de la marca QUINTA LA SONADA. solicitada por mi, para distinguir y ampara los
servicios de la clase 43 tales como: servicios comprendidos en la clase 43 tales como servicios de
restauracion (alimentos), servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles,
pensiones u otro establecimiento que proporcionen hospedaje temporal.../.. En cambio los servicios que
ampara la marca oponente cual es la de: Servicios tales como residencias para animales.../... Concordamos
que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto al servicio que amparan en las clases, ya que ambas
han discriminado perfectamente el servicio para lo cual estaban solicitando la marca.../.. La Resolucion N° .
1006/2021 esta ajustada a derecho en todas sus partes.../... Resulta inconfundible la solicitud de registro de
marca con la marca registrada a nombre de Gandera La Sonada S.A.../... La marca solicitada QUINTA LA
SONADA reune los requisitos, condiciones y caracteristicas suficientes como para ser considerada de
especial y novedosa./... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dicte
resolucién confirmando en todas sus partes la citada reSOIUCION-"--================nzmmmemmmme oo

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (base de oposicion), las marcas en cuestiéon 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.----------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna “QUINTA LA SONADA” (solicitante) vs “LA SONADA” (oponente) no se leen de la ‘
misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendran pronunciaciéon
semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algun riesgo de confusién. Se puede
percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: --==--==-==-==-=csmce e oo

QUINTA LA SONADA (marca solicitada), y
LA SONADA (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en comun, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el grafico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen a la distincién y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-------=--==-==-==ssmmmmmrmmmmmncmnaaaes
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Resolucién N° é ] & f
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SONADA”, CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE

JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ. ------------- e B

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad ya que, la solicitante se compone de dos vocablos
mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, teniendo extensiones diferentes y analizadas en
su conjunto poseen suficientes diferencias ortograficas las cuales generan una distincion fonética, debido a
que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas
(QUINTA LA SONADA / LA SONADA) es bastante disimil. «---==--==-ssmmmss oo

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, el solicitante pretende

cubrir servicios de restauracion (a]zmen tosz, servicios de alozamIen to, a]bergue y abastecimiento de comida

mporal, mientras que la marca

oponente cubre Serwczos ta]es como [ eszdenczas para animales. De lo expuesto se puede concluir que, si
bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien
delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas. ------=--=--=semesmmn e e

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 43, no hay relacién entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusién debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusién debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas, asi como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar
que el publico consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que estan dirigidas a
consumidores diferentes,—=---r==-=s=r=romrrrmrm s e e e e e

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusién.-------

Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 43 con
las mismas semejanzas planteadas en la presente oposicién, sin que por ello se haya puesto en riesgo al
plblico:consumidor, -=---=-=--=s-semeermmmeeceteseennn e e s amn e n nan e ean an s menn a s m e nan n e n e m e e e

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario
TACIOIEL === mr e e e e e R o S N R R S i S R A R

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
arriba a la conclusién en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descarjadatoda
posibilidad de confusion y/o asociacion de la marca solicitante con la marca oponente col
confirmar la Resoluicion recurrida.«=s»=r-<=ssssemsmmmsesesmimmmmmnsassnmsanncnmmnsrsns com el Mot -] O B
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SONADA”, CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018 A NOMBRE DE
JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ. B

Art. 2°

o

Art.3

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

CONFIRMAR la Resolucién N° 1006 de fecha 28 de diciembre de 2021 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-==-======sssseemeemenemmameeeee e

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“QUINTA LA SONADA", clase 43 Expediente. N° 02930/2018, solicitada a nombre de ()
JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.

NOTIFfQUESE por Cédula, -----s-s-s-msmsmsrrasarasosznmnnggoncannanans] oo

amela Cristaldo
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Resolucién N° @ </
POR LA QUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 251 DE FECHA 18 DE MAYO DE 202}, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRQ DE MARCA “GOOD BIO”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 102347/2018, SOLICITADA POR LA
FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A. =------xr--s-nssnmssmmsmmeammsmmsmm e e e e

2024

Asuncidn B oldG

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. contra la Resolucion N° 251 de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LILIgIOS0S, V5 ===ssrrssa-rrasosmsastarrannssmssossainssnesannsns snasmnsosns=smamasnss

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2021, el representante convencional de la firma FORQUIMICA
. AGROCIENCIA LTDA. interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 251 de fecha 18 de mayo de
2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. --===========sssemmcmmommmommono oo

Que, en fecha 02 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de agosto de 2022, el representante convencional de FORQUIMICA AGROCIENCIA
LTDA. expres6 agravios; y en fecha 23 de noviembre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccién Hamb autos para resolver enfecha 21 de febrero de 2023, --------=-=-r=mrremremeemanmmmm e n s ma mun e s

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “Analizando minuciosamente las denominaciones en pugna,
las marcas GOOD BIO (solicitante) y GOODSPRAY (registrada), encontramos que si bien es cierto que
comparten algunas palabras, se observa su marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual .../... la marca
solicitada causa una impresién en su conjunto muy diferente y distinta de la marca registrada .../... la
‘ oposicion deducida deviene HnProCeterite,” == == -rarmmrrurm=nammmsrmmemmeemansmnummen raemsnsersaromnn A ans i om o

Que, se agravia el apelante FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. y entre otros argumentos, expresa:
“La marca GOOD BIO cuyo registro se pide, reproduce en el cuerpo del texto la palabra principal de la
marca base de oposicion, registrada previamente por mi mandante .../... el cambio de la palabra posterior
BIO por SPRAY, es un intento de copia por parte del solicitante .../... de concederse la solicitud de la marca
GOOD BIO se producira indefectiblemente la dilucion de su marca GOODSPRAY”, --=--==--=====scsmcnsoonanoanoes

Que, el representante convencional de la solicitante CIENTIFICA RAGUSA S.A., contesta el traslado
de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: “La particula GOOD ha pasado a ser una de uso comun
para los productos comprendidos en la clase 5, por existir cuantiosos registros marcarios concedidos a
nombre de diversos titulares ../.. cabe destacar que entre los elementos analizados ninguna de las letras
que componen las desinencias coinciden .../.. mientras la adversa pretende identificar inicamente “abonos
y fertilizantes”; mi principal pretende distinguir productos de la clase 05 entre ellos: productos
farmacéuticos, preparaciones para UsSO MEIC.,.”, s =e=-sussrssstmementsnssssmocsorsn s astsmensaresmsme srsnyas sy

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no g
IPETTRIESHD, = am 2=~im o = m = mim o e it i i i i i i P m S gemmagr omnrrmeonmn o,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 251 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “GOOD BIO”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 102347/2018, SOLICITADA POR LA
FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A, =--s-=snssmrmmsmmemmsmesmsmemsm e e oo e

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 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, analizando el campo ortogréafico y fonético de la solicitante “GOOD BIO” y la marca
oponente “GOODSPRAY”, se evidencia que la denominacién cuyo registro se solicita se compone de dos
vocablos y cuya desinencia es disimil a la del oponente (BIO vs. SPRAY), siendo similar Ginicamente el
vocablo “GOOD”, lo cual deviene irrelevante al ser de uso comun, como se analizara en el parrafo siguiente.
De dichas particularidades ortograficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una
a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas no es similar. ----------------

GOOD BIO (solicitada), y
GOODSPRAY  (oponente)

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 entre las denominaciones GOOD
BIO (solicitada), y GOODSPRAY (base de oposicién), se comparte el vocablo “GOOD?”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la biisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: GOOD DR,, clase 05,
Registro N° 522096 a nombre de YENI BARBOZA DE GRACIA; GOOD ENERGY, clase 05, Registro N° 554970 a
nombre de ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA; Good Pet, clase 05, Registro N° 575278 a nombre de MUNDO
ANIMAL LABORATORIO VETERINARIO LTDA.; GOOD KNIGHT, clase 05, Registro N° 569229 a nombre de
GODRE] CONSUMER PRODUCTS LIMITED; 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. -=--=--=======smmm oo

Que, siendo asi, el vocablo “GOOD” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el analisis 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 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 comuin 0 NeCesario €N €] COMEICIO”. ----======xmmmm oo

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

conclusién de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto,
Resolucion recurrida, ----==========ssmmmmm oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 251 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “GOOD BIO”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 102347/2018, SOLICITADA POR LA

FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A. ----
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 251 de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por la Direccién

Art. 30

de Asuntos Marcarios LiigioS0s, ~--~---rrrr==-===s=r=mrocmermcmmcecc s os o e e e s i

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de reglstro de la marca “GOOD BIO”,

} I.anm'chnm]uePruprc ¢
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Resolucién N° { |

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 239 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ellas Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15409/2022 A NOMBRE DE PRODUSA ZONA
L (67N VRS ——— UO—

U vV

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PRODUSA ZONA
FRANCA S.A.S en contra de la Resolucion N° 239 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigioses,; Y «-ssessssressussussusssauatossssans qumsusaue dom st aesumuminssams me e m s s e s oo

RESULTA:

Que, en fecha 26 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de PRODUSA ZONA
FRANCA S.A.S e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 239 de fecha 18 de mayo de
2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==--===========ssssmocsmomoomoonn oo

Que, en fecha 21 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el representante convencional de PRODUSA ZONA FRANCA
S.A.S expreso agravios; y en fecha 21 de febrero de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direcci6én llamé autos para resolver en fecha 23 de febrero de 2024, -------=--=s-m=-mecmermeamecncsonecnccceaccnanen-n-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro
de la marca ELLAS Y ETIQUETA, solicitada para amparar los productos de la clase 05, en base al registro de
la misma denominacion ELLAS Y ETIQUETA inscripta en la clase 10 ../.. esta Direccion constata que se
tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusion y asociacion entre los signos; si
bien es cierto los mismos se encuentran aplicados a clases diferentes no es menos cierto que cuentan con
un punto de contacto y de relacionamiento relevante que son: “las toallas higiénicas” y las “copas
menstruales” que tienen la misma funcion y van dirigidos al mismo publico .../... esta Direccion concluye
que la oposicion presentada debe ser declarada improcedente”. --==-==-==========mssmemm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S y manifiesta: “La
solicitante ha presentado el pedido de registro exclusivamente para “toallas sanitarias”. No pretende
registrar copas ni productos similares. Notamos que los disefios de ambos productos no cuentan con

J0S B0 7.~ e e e

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “Nos encontramos ante
marcas enfrentadas en clase 05 y 10 respectivamente con una directa relacion de clases y productos que
causara confusién directa e indirecta en el ptiblico consumidor, y por tanto, vulneraria los derechos

que es el femenino en edad menstruante y se distribuyen y comercializan mediante los mismos canales .../...
en el plano visual no existen diferencias, ya que se trata del mismo vocablo sin ni siquiera una letra de
diferencia .../.. en el plano grifico la identidad se acenttia aun mds impidiendo diferenciarlas, pues el

Diteccion General de Propidad Industrial
Bjféccion Nacions! de Propicdad Intelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 239 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “ellas Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15409/2022 A NOMBRE DE PRODUSA ZONA
FRANCA S.AS. - N ——

Resolucién N°

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon 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, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “ellas Y ETIQUETA” y la marca
oponente “ELLAS Y ETIQUETA”, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita reproduce
integramente la denominacién del oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar
UNA de 1@ OtTa, ===m=m e

ellas Y ETIQUETA (solicitada), y
ELLASY ETIQUETA  (oponente) ‘

Que, al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas
cotejadas cuentan con el mismo vocablo “ELLAS” en color purpura como elemento preponderante y que si
bien la solicitada cuenta con la figura de una mariposa en color rosado, la misma se asimila a la figura de
hojas que posee la etiqueta de la marca oponente, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo.--------

marca solicitada marca oponente

ell&‘s |

ﬁ

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en clases

relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de .

autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en la clase 05 para “Toallas sanitarias”, y la marca
oponente tiene cobertura para productos de la clase 10 “Copas Menstruales”. Ambas destinadas al rubro de
cuidado personal y salud femenina, y por tanto, ambas se encuentran en los mismos lugares de
comercializacion (farmacias, SUPermercados). ===============mmmm e mm e

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociaciéon con esa marca, situaciéon que
acontece en el caso de autos. Siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Direccion considera
que corresponde aplicar la prescripcién prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la
presente solicitud de una denominacién bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada
para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado “ellas Y ETIQUETA” no podra coexistir
pacificamente con la marca registrada “ELLAS Y ETIQUETA” sin atentar contra el interés ptblico y3

Abg Cla
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Resolucion N° & ©

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 239 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ellas Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15409/2022 A NOMBRE DE PRODUSA ZONA
FRANCA S.A.S, -=--s-=r-smmemmmsmmsmemnnnes - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusién de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolucion recurrida. -----=--=-=-==ecmmmmmmmem e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 239 de fecha 18 de mayo de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. =--=-=========-=s=ecmeeccmecammamanmcnacaacnneaas

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “ellas Y ETIQUETA”,
clase 05, Expediente N° 15409/2022, solicitada a nombre
PRANGASIA G e e e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ----s----swsrareesaras sttt e eeeees oo
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 774 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 99086/2019 A NOMBRE DE
FAMILIAR SEGUROS S.A, ----n-rnmrnmrmmrmmsmmsmsemmsmemsmemmem e eamem e e e e e e e e e

Asuncion, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RUMBOS S.A. DE
SEGUROS en contra de la Resolucion N° 774 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LIGZIOSOB, Jf; «-=rerr=ss=amnaxmmnonrmmnmsmmnmamne s e on e n on oo m e e e = e e e SRS e e

RESULTA:

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de RUMBOS S.A.
DE SEGUROS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 774 de fecha 26 de agosto de
2022, dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios Litigloses. ~~=-=r=r-=sssrressscscscasnccesanscramensmmnsaammssasns

Que, en fecha 21 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de junio de 2023, el representante convencional de RUMBOS S.A. DE SEGUROS
expres6 agravios; y en fecha 02 de febrero de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién
llam antos para resolver en fecha 09 de febrero de 2024, srassesssssarmumsmmsnnammammmmmr s ammsnsnn b s pasias v

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas
FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SEGURO MEDICO FAMILIAR (marca oponente), es
posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e
ideoldgico, que permitiran que el publico consumidor las identifique en el mercado .../... la parte oponente
ya se halla coexistiendo con la marca denominativa FAMILIA SEGUROS en la clase 36 (Registro N° 486097)
cuya titularidad corresponde a la parte solicitante, por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por la
oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacifica .../... corresponde no hacer lugar
818 OPOSICIOH AEAUCIHAT, =~ s ot e 1t i e i i i e i i e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RUMBOS S.A. DE SEGUROS y manifiesta: “La
marca “FAMILIAR SEGUROS” solicitada reproduce integramente la marca “SEGURO MEDICO FAMILIAR”
invirtiendo el orden de la marca de mi mandante, quien posee todos los derechos sobre la misma .../... la
marca solicitada por la adversa es muy semejante en relacion con la marca registrada por mi mandante,
razén por la cual el publico consumidor podra confundir ficilmente .../... se trata de marcas inscriptas en la
misma clase y para proteger los MISIIos SEIVICIOR', <=-~rrrrr=snassnesassssastssss s sassass e s n e S s

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “La marca de la oponente y la marca
solicitada por mi mandante, “FAMILIAR SEGUROS", actualmente se encuentran coexistiendo pacificamente
en la misma clase ../.. la marca FAMILIAR SEGUROS ya fue registrada en la clase 36, como marca
denominativa, bajo titulo N° 486097 .../... solamente en la 36 el GRUPO FAMILIAR goza de todos los derechos
conferidos por los siguientes registros marcarios: FAMILIAR SEGUROS. titulo N° 486097; FAMILIAR, titulo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 774 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 99086/2019 A NOMBRE DE
FAMILIAR SEGURUIE 5., =semonmsosssiessmswms sisans e Emsttossssisisn s o s o e S oS aum s

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

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y segiin la base de datos de la DINAPI,
vemos que el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominacién “FAMILIAR
SEGUROS”, Registro N° 486097, en clase 36 (misma clase en la que la oponente tiene su registro). En ese
sentido, mal podria el oponente alegar que se veria afectado por una eventual coexistencia con la solicitud
hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma. Sencillamente, el solicitante pretende agregar una
etiqueta a la denominacién sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.---------===-==-==-ssmermommmeo oo

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

Que, siguiendo la misma linea de pensamiento, y adaptandola al caso particular, la conclusién es atin
mas evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 36 con las
mismas semejanzas planteadas en la presente oposicién, sin que por ello se haya puesto en riesgo al ptblico
o) 4 g1 e (o) G

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada “FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA” no causaria riesgo de confusion o de asociacién con la marca
oponente “SEGURO MEDICO FAMILIAR”, asi como tampoco menoscabaria los derechos de la firma
oponente, por lo que corresponde confirmar la resolucion recurrida. ---=---==--=======ssemmmmmmmam e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 774 de fecha 26 de agosto de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LitigloS0s. -----=-=====-==s=smmsmsmmmmme e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA?”, clase 36, Expediente. N° 99086/2019, solicitada
anombre de FAMILIAR SEGUROS S.A. :

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.

de Pra ielad Industeial
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' “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 —
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 862 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEGURA FEM”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52455/2011, SOLICITADO POR POPULATION
SERVICES INTERNATIONAL, ------snsnmememeemmemeansamsannanns B = ———

Asuncién, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de POPULATION
SERVICES INTERNATIONAL contra la Resolucién N° 862 de fecha 02 de octubre de 2019, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s, Y; =============nmnmmm s oo

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de POPULATION
SERVICES INTERNATIONAL e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 862 de fecha 02 de
octubre de 2019, dictada por la Direcciéon de Asuntos Marcarios Litiglosos. ----=------==-=====mnnsmmsmmemnenaaaas

Que, en fecha 13 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
IIEETPRIRSEQL = vinn oot o o i 8 e e e

Que, en fecha 12 de febrero de 2021, el representante convencional de POPULATION SERVICES
INTERNATIONAL expres6 agravios; en fecha 13 de junio de 2022, fue acusada la rebeldia del representante
convencional del oponente DUTRIEC S.A. por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamé autos para resolver; y en fecha 12 de julio de 2021,
el representante convencional de la firma URUFARMA S.A. expresa agravios y se llama autos para resolver
en fecha 24 de noviembre de 2023, -=7--=====m==m e mm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “Se promueve oposicién contra la solicitud SEGURA FEM
clase 05, en base a los registros de las marcas SECUFEM Y SEGURA DUTRIEC clase 05 ../... se percibe a
simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos fonético e
ideolégico, al pronunciar ambas denominaciones suenan igual que la hacen en extremo semejantes entre si
«/-. corresponde hacer lugar a las oposiciones deducidas’.--=--=-=====-==s=msreremsmcrmesrammacmnmenancnnssrnnnannes

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “SEGURA FEM y SEGURA DUTRIEC no
suenan iguales; tampoco suenan iguales SEGURA FEM y SECUFEM .../... al solicitar el registro SEGURA FEM,
lo que hizo Population Service International fue ejercer un derecho ya adquirido sobre la denominacion
SEGURA, debido a los varios registros de los que es propietaria mi poderdante: SEGURA UNO, Reg. N°
397000, SEGURA MES, Reg. N° 397001, SEGURA PLUS, Reg. N° 515583 .../... el elemento FEM es de uso comun
en la clase 05, ampliamente compartido por varias marcas registradas: LIBERFEM, Reg. N° 435023, FOLFEM,
Reg. N° 430449, ANAFEM, Reg. N° 3790117, ---=-sxrsnssnmsrurenmrennensannsnmsentnsnssmnsnnesaneam e e s mssmssmme e ns

Que, contesta la expresiéon de agravios el oponente y manifiesta: “La marca solicitada contiene los
mismo elementos distintivos en los planos fonéticos e ideoldgico, al pronunciar ambas denominaciones
suenan iguales, lo que las hace en extremo muy semejantes entre si .../... la raiz es la parte mas importante de
una marca, y en la marca de mi poder otorgante no solo es la raiz la parte simil, sino tambien la dg
../... existe una identidad total sin ningun caracter distintivo”. --------=======-=-==------ o F e Raseo-nn o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 862 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEGURA FEM”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52455/2011, SOLICITADO POR POPULATION
SERVICES INTERNATIONAL. ------------- NSNS RS SRUER———

Que, corresponde a ésta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.----------

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “SEGURA FEM” (solicitada en clase 05) y la oponentes “SEGURA
DUTRIEC” (clase 05); “SECUFEM” (clase 05). =~-=====n==ss=snenmeamenmenrrmenes e ee e on e s e sm e om e m e e e m s e e

Que, en primer término, con relacién a la primera oposicion, analizando el campo ortografico y
fonético de la solicitante “SEGURA FEM” y la marca oponente “SEGURA DUTRIEC”, se evidencia ambas se
encuentran compuestas por dos vocablos, siendo similar inicamente el vocablo “SEGURA?”, lo cual deviene
irrelevante al poseer el solicitante un derecho adquirido con relacion a dicho vocablo, como se analizara en
el parrafo siguiente. De dichas particularidades ortograficas se genera una fuerte diferencia fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan
Abas N @8 SIMIAL, -~ e e e i i

SEGURA FEM (solicitada), y
SEGURA DUTRIEC (oponente)

Que, en el anélisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con la marca registrada SEGURA, clase 05, Registro N° 512582; SEGURA ONE, clase 05, Registro N° 397003;
SEGURA MES, clase 05, Registro N° 397001; SEGURA PLUS, clase 05, Registro N° 512583; SEGURA
INYECTABLE, clase 05, Registro N° 396788. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios
registros concedidos bajo una denominacién similar y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de una marca que ya le pertenece.-------------------------

Que, con relacién a la segunda oposicion, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante
“SEGURA FEM” y la marca oponente “SECUFEM”, se evidencia que la solicitada se encuentra compuesta
por dos vocablos y la oponente solo por un vocablo, si bien comparten la desinencia FEM, la misma deviene
irrelevante al ser de uso comun, como se analizara en el parrafo siguiente y en cuanto a la raiz SECU/SEGU,
la solicitante ya cuenta con un derecho adquirido con relacién al vocablo SEGURA, como se menciona en el
parrafo precedente. De dichas particularidades ortograficas se genera una diferencia fonética, debido que
al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas no es
0T R R e R

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 entre las denominaciones SEGURA
FEM (solicitada), y SECUFEM (base de oposicién), se comparte el vocablo “FEM”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtn la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: FEM MUJER, clase 05,
Registro N° 558528 a nombre de SCAVONE HNOS S.A.; UNIFEM, clase 05, Registro N° 463355 a nombre de
GMF SR.L.; BUSCAFEM, clase 05, Registro N° 442756 a nombre de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND
GMBH; 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 yz
PrEVIAINRIAEE, ====nnsiroman e s smss s s mi e s s e e e g L R
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 862 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SEGURA FEM”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52455/2011, SOLICITADO POR POPULATION
SERVICES INTERNATIONAL, ----s--nn-snnsmmrmmsmmrmmsmmememnmeeneen SR

Que, siendo asi, el vocablo “FEM” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el anélisis ya que los vocablos de uso comtin 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 extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
¢le U0 cOmin © Necesario Bll €] COMEIEIQ" - ~=-r=rrrrm=rsnranrmonmen s assnss s asasnsas s s s s S SR S

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
Resolucion recurrida, ------------==--mommmm oo e

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 862 de fecha 02 de octubre de 2019 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ============s==s=smcmmsmmomonr oo oo

[[=]

Art.2 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SEGURA FEM”, clase 05, Acta N° 52455/2011, solicita

POPULATION SERVICES INTERNATIONAL, ----------s--=-feemeemeemeeNemeneeee

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,--s---s-rrsrmrrosmrmecesfiomct L Mg ee Lo |

Direcd n Nacional de Propieddd Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 653 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IMPORTADORA PARANA SA. Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 06745/2013 A NOMBRE DE
IMPORTADORA PARANA S.A, =---nsnsesssemmsmsmsmesmsmsmsemsssmsmem s m s e s I —

Asuncion, 1 0 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de IMPORTADORA
PARANA S.A. en contra de la Resolucién N° 653 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Direccién de
| o R e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de IMPORTADORA
PARANA S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 653 de fecha 21 de mayo de
20020, dictada por la Direccitn de Marcas. <« assr=ssssmmssmmsssnmnssnsesism s mss s msby s sessnmts fastamisss snmais s

Que, en fecha 13 de agosto de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 30 de abril de 2021, el representante convencional de IMPORTADORA PARANA S.A.
expreso agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 26 de mayo de 2022. ---=-=--=-sssmmsmmemnme e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PLASTICOS
PARANA’, registrada con el N° 443238 a favor de TOSCA S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idéntjcas muy semejantes no podran tener Coexjstencia pacff ca, en una misma clase, sin crear riesgo

encuentra registrada en el rubro por varios solicitantes distintos .../... la marca IMPORTADORA PARANA S.A.
constituye el nombre comercial del solicitante IMPORTADORA PARANA S.A. .../... la marca solicitada cuenta
con un logotipo diferenciador, mientras la marca antecedente es denominativa ../.. IMPORTADORA
PARANA S.A. es una empresa 100% paraguaya fundada en 1994, especializada en productos de caucho y
CU D DSUIG ISR, =mmmmmsemmsear e e e i e e o e i 8 Mo = S

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la 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, analizando el campo ortogréfico y fonético de la solicitante “IMPORTADORA PARANA S.A.
Y ETIQUETA” y la marca base de rechazo “PLASTICOS PARANA”, vemos que si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte el vocablo “PARANA”, no necesariamente causaran confusién en el
seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. Al respecto, vemos gade no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitad. --
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 653 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IMPORTADORA PARANA SA. Y ETIQUETA”, CLASE 17, EXPEDIENTE N° 06745/2013 A NOMBRE DE
IMPORTADORA PARANA S.A. -------n-ncnnnu- SRENE——

IMPORTADORA PARANA S.A. Y ETIQUETA (solicitada), y
PLASTICOS PARANA (marca base de rechazo)

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 entre las denominaciones
IMPORTADORA PARANA S.A. Y ETIQUETA (solicitada), y PLASTICOS PARANA (base de rechazo), se
comparte el vocablo “PARANA”, existe otra marca registrada que cuentan con una denominacion similar.
En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se
encuentra registrada la marca: EMBALAJES PARANA, clase 17, Registro N° 463628 a nombre de EDVANDRO
CESAR CHROMINSKI; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado. --

Que, adicionalmente, mientras que la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominacién “Importadora
Parana S.A” en letras color azul con dos circulos entrelazados, uno de color azul y el otro de color rojo, la
cual en conjunto deja una impresién diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusién
en el seno del piblico consumidor: --------======mmmmm e

marca solicitada marca base de rechazo

() Importadora Parand s

Que, por ultimo, conviene asimismo mencionar que la marca IMPORTADORA PARANA SA. Y
ETIQUETA solicitada por IMPORTADORA PARANA S.A,, se constituye del nombre comercial, el cual goza
de proteccién al tratarse de un bien juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II, acerca del
Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone:
“El nombre comercial podra estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social
o denominacién social adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacién a una determinada
actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley’. A su vez, el Art. 75 expresa: “El
derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso ptblico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley’. -----=------=-----

denominativa

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

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

Art. 10 REVOCAR la Resoluciéon N° 653 de fecha 21 de mayo de 2020 dictada poj la
Direccion de Marcas.
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Resolucién N° !

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 653 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IMPORTADORA PARANA S.A. Y ETIQUETA”, CLASE 17, EXPEDIENTE N° 06745/2013 A NOMBRE DE
IMPORTADORA PARANA S.A. o mim

Art. 20 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“IMPORTADORA PARANA S.A. Y ETIQUETA”, clase 1 pediente N° 06745/2013,
solicitada a nombre de IMPORTADORA PARANA S.A. -------==-===-3=--ofee-o3gommnnaneee
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Resolucién N° .

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 156 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COMPLETE Y
ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 21229/2012, ANOMBRE DE THE GILLETTE COMPANY. ----------=----

Asuncion, 1 (]| 2024

JUL

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de THE GILLETTE
COMPANY contra la Resolucion N° 156 de fecha 25 de abril de 2014, dictada por la Direccién de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 12 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de la firma THE
GILLETTE COMPANY e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 156 de fecha 25 de abril de
2014, dictada por la Direecion deMarcas, -=--------=rmr=rrrmmmmesmmemammrassomoneannnn s sennmanosearnerine S s eA s S SRS

Que, por proveido de fecha 29 de noviembre de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 14 de diciembre de 2017. Y por providencia de fecha 08 de noviembre de 2018
esta Direccién llama Autos para Resolver. ~===-=ssseeeameemmmma oo oo oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca COMPLETT, registrada con el
numero 316521 a favor de GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” ----=-================smmmmomo oo oo

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “La marca solicitada por mi mandante
es totalmente diferente a la marca mencionada como antecedente .../.. la denominacion COMPLETE se
encuentra acompanada por una etiqueta novedosa, mientras que la marca COMPLETT es una marca
denominativa, lo. que aleja cualquier 116580 de CONUSION", =-===~=n=mm=mmcamsmnumammn cmmm acsmm wmrimmn mmm e mrmmerm

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

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “COMPLETE Y ETIQUETA” y la
marca base de rechazo “COMPLETT", se evidencia que en la denominacién de la solicitante se encuentra
reproducida la marca base de rechazo, diferenciandose simplemente la solicitante por el reemplazo de la
Gltima letra T por la letra E. De dichas semejanzas ortograficas se genera una fuerte similitud fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas es MUY Similar; «-=-=-=cseeeememom e e

COMPLETE YETIQUETA  (solicitada), y
COMPLETT (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 03. Al respecto, la marca base del rechazo, “COMPLETT” se encuentra registrada para la
totalidad de productos de la clase 03 y la marca solicitante “COMPLETE Y ETIQUETA” fue solicitada para
“Todos los articulos de la clase 3, comprendiendose entre ellos preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas),
Jjabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos , lociones para el cabello, dentifricos”. Con e
comparaciéon queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertog
idénticos, teniendo en cuenta que ambos abarcan la totalidad de los productos de la clase que co
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 156 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COMPLETE Y
ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 21229/2012, A NOMBRE DE THE GILLETTE COMPANY. --------=-=----

Resolucion N°

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion ideologica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “COMPLETE Y ETIQUETA” en la misma clase 03.
Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere
a la dilucién de marcas diciendo: “la teoria de la dilucién ha sido creada para defender la relacion
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con
ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los servicios (...)."" -=-=---=-====-==---

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
Clases IA@NTICAS. ====mmmmmmmm oo e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusién de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ResoluCiON reCurTida. ========mmmmm e oo

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N° 156 de fecha 25 de abril de 2014 dictada por la Direccién de
MarCas. ===

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “COMPLETE Y ETIQUETA”,
clase 03, Acta N° 21229/2012, solicitada a nombre de THE GIL;‘Eﬁ_CBMfANY. -------------

Aft32  NOTIFHQUESE. «==es=enssscnnnesmnsssnninnnninnmnennmenne T~ R N —— ‘

! OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1625 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DUCK”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30973/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL
LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). --=--=========s=ss=sssmnmnccmmanmnnnnnonnaae

Asuncion, 1 [ JlI 2004

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DUCK GLOBAL
LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD) contra la Resolucion N°
1625 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----==-============zzzsmmsomnsmnnnoonos

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DUCK
GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD) e interpone
recurso de apelaciéon contra la Resolucion N° 1625 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Direccién
de MArCas. -=----=-===mmmm o soeeeeeeeeeoeoooeee

Que, por proveido de fecha 19 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 25 de enero de 2024. Y por providencia de fecha 30 de enero de 2024 esta
Direceitn liama Atos Para RESOIVEE. «~r---rssssrsnrsanssnsnsnnsssssmmmmsnsnssss st assssn s b o 4 s S e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MANDARINA DUCK THE
DUCKERS Y ETIQUETA, registrada con el niumero 543114 a favor de ANGELINI BEAUTY S.PA. y
MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA, registrada con el numero 543115 a favor de
ANGELINI BEAUTY S.PA. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOL T, 7 === et e et e e e e i o i e i i 2 i o e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Los antecedentes han sido registrados
para cubrir productos completamente diferentes .../.. las marcas citadas se encuentran registradas en otra
clase distinta a la de la marca solicitada, por lo que las marcas no pueden ser confundibles ya que cubren
diferentes productos, ademas no estan dirigidos al mismo publico consumidor y no se comercializan en el
mismo &mbito ../.. mi mandante ya goza de un derecho legitimamente protegido en numerosas
JITISAICTIOIIER"; sesmnsnasimnrs snsms st s g e o i e e o i A A 8 o 2 i e

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas DUCK (solicitada) y MANDARINA DUCK THE
DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA (bases de rechazo), vemos
que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo
objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de
ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo DUCK, no esmenos
cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas. Al respeg
que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1625 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DUCK’,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30973/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL
LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----=======-=------ -~ ---

Resolucién N° ¢/

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las
marcas antecedentes “MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE
MANDARINERS Y ETIQUETA” ambas registradas en la clase 03 cubren los productos de “Cosméticos y
preparaciones cosmeéticas; cosméticos funcionales; cosméticos para el cabello; cosméticos para cuidados
estéticos; concentrados hidratantes [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]; preparaciones para el
bronceado de la piel [cosméticos]; cosméticos que no sean medicinales; cremas fluidas (cosméticos);
quitaesmaltes de unas [cosméticos]; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; maquillaje para
los ojos; cosméticos que contienen acido hialurénico; Productos cosméticos para los labios; cosméticos
para las cejas; cosméticos para pestanas; Cosméticos en forma de leches; cosméticos en forma de colorete;
limpiador facial [cosmético]; tonificadores faciales [cosméticos]; acondicionadores para la piel; limpiadores
cutdneos [cosméticos]; hidratantes para la cara [cosméticos]; toallitas faciales impregnadas con cosméticos; ’
productos para adelgazar [cosméticos], que no sean para uso médico; aceites perfumados para la
fabricacién de preparados cosméticos; preparaciones”, mientras que la marca en tramite de registro “DUCK”
solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 05“Preparaciones germicidas;
desinfectantes liquICOS y €N @er0S0I”. ==========nmmmmm e

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las
marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno consumidor, al no poseer una conexiéon competitiva directa (rubro de
germicidas por parte de la solicitada y rubro de cosméticos por parte del antecedente). ------=--==-====-=--==----

Que, por ultimo, conviene asimismo mencionar que la marca DUCK solicitada por DUCK GLOBAL
LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD), se constituye del
nombre comerecial, el cual goza de proteccion al tratarse de un bien juridico amparado por la Ley de Marcas,
en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer
término, el Art. 72 dispone: “El nombre comercial podra estar constituido por la designacién, el nombre del
comerciante, la razén social o denominacion social adoptada, la ensenia o la sigla usada legalmente en
relacién a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley’. A su
vez, el Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
publico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos
ACOrdados POI €Sta 1) ~======nmmm e

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

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N° 1625 de fecha 02 de octubre de 2023 dlctada por 2
de Marcas. P ‘ .
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Resolucién N°' /' " ¢

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1625 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DUCK”,

CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30973/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL
LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). =---=---nesssnmmrmmeammeesamsanneeammeanns

Art. 2° ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca “DUCK”, clase
05, Acta N° 30973/2020, solicitada a nombre de DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK
GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD).-f~-----=-=--3-=========---=-moeeee
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1626 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DUCK”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30988/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL
LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). e

Asuncion, i
10 JUL 2004
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DUCK GLOBAL
LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD) contra la Resolucién N°
1626 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---==-==-=====s===szzzsmnmnsmmonnonnaoas

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DUCK
GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD) e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1626 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Direccién
@ ML CAS. === === mmm o m e oo e e e o

Que, por proveido de fecha 19 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 25 de enero de 2024. Y por providencia de fecha 30 de enero de 2024 esta
Direccitn llama Autos para ReSOIVET, »»=r-o--trrermnrrncnnsemenee e mnmemn o s snea s amsenar mn s ame s e nn A ks e eas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MANDARINA DUCK THE
DUCKERS Y ETIQUETA, registrada con el numero 543114 a favor de ANGELINI BEAUTY S.PA. y
MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA, registrada con el numero 543115 a favor de
ANGELINI BEAUTY S.PA. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SONCILAMD.” wonmrtrsesssmnannnssnsnounsss brnnnsnsnnnpinsnnnssessnnsnasntnusnnanssnsasstassanpoutnsesstssmonnseomtssnmatnusissssnmsnnins

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Los antecedentes han sido registrados
para cubrir productos completamente diferentes .../... las marcas citadas se encuentran registradas en otra
clase distinta a la de la marca solicitada, por lo que las marcas no pueden ser confundibles ya que cubren
diferentes productos, ademas no estan dirigidos al mismo publico consumidor y no se comercializan en el
mismo ambito ../.. mi mandante ya goza de un derecho legitimamente protegido en numerosas
JTISEICCIOMES ", womn sttt o e e i S Rl e A B S s A e SR AR S S S R A S

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas DUCK (solicitada) y MANDARINA DUCK THE
DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA (bases de rechazo), vemos
que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo
objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden-de
ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo DUCK, no ¢s menos)
cierto que, en su Con]unto deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las rmsmas Al respectp, vemo

\\  Abg. GaltisdferaCristaldo
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Resolucién N° @ 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1626 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DUCK”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30988/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL
LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). --- e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca antecedente “MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE
MANDARINERS Y ETIQUETA” registradas en la clase 03 cubren los productos de “Cosméticos y
preparaciones cosméticas; cosméticos funcionales; cosméticos para el cabello; cosméticos para cuidados
estéticos; concentrados hidratantes [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]: preparaciones para el
bronceado de la piel [cosméticos]; cosméticos que no sean medicinales; cremas fluidas (cosméticos);
quitaesmaltes de unas [cosméticos]; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; maquillaje para
los ojos; cosméticos que contienen acido hialurénico; Productos cosméticos para los labios; cosméticos
para las cejas; cosméticos para pestanas; Cosméticos en forma de leches; cosméticos en forma de colorete;
limpiador facial [cosmético]; tonificadores faciales [cosméticos]; acondicionadores para la piel; limpiadores
cutaneos [cosméticos]; hidratantes para la cara [cosméticos]; toallitas faciales impregnadas con cosméticos;
productos para adelgazar [cosméticos], que no sean para uso médico; aceites perfumados para la
fabricacién de preparados cosméticos; preparaciones”, mientras que la marca en tramite de registro “DUCK”
solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 03 “Limpiador multiuso; limpiador para
tazas de inodoro”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a
la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexioén competitiva directa (rubro de limpiadores por parte de la
solicitada y rubro de cosméticos por parte de los antecedentes). --==--==-==-cseeemmemmcmemmmenn e

Que, por ultimo, conviene asimismo mencionar que la marca DUCK solicitada por DUCK GLOBAL
LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD), se constituye del
nombre comercial, el cual goza de proteccién al tratarse de un bien juridico amparado por la Ley de Marcas,
en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer
término, el Art. 72 dispone: “El nombre comercial podra estar constituido por la designacién, el nombre del
comerciante, la razén social o denominacion social adoptada, la ensenia o la sigla usada legalmente en
relacion a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. A su
vez, el Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
publico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos
acordados Por esta ey, ===--====messsesamn oot eecee o ene e n e en e se e se s n e e e e e e e

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1626 de fecha 02 de octubre de 2023 dictada por 13
de Marecas. ~ ------- :
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1626 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DUCK”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30988/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL
LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD).

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DUCK?”, clase
03, Acta N° 30988/2020, solicitada a nombre de DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK
GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD).----- === === === - - mmmee

Art. 32 NOTIFIQUESE. ---------============s=mmsmsmmmommmooonoeeoeae o RN\ [ A S
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1043 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Boston Shop
Tu regalo listo Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17331/2022 A NOMBRE DE ELVA JIMENEZ
0

Asuncion, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ELVA JIMENEZ
ACOSTA en contra de la Resolucién N° 1043 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Direccién de
e L

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de ELVA JIMENEZ
ACOSTA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1043 de fecha 28 de junio de 2023,
dictada por la Direccién de Marcas. ==-=-========mmmmmm s

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023, el representante convencional de ELVA JIMENEZ ACOSTA
expres6 agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 22 de septiembre de 2023, --——---—--~--reeerememeeme e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “A.]. BOSTON”,
registrada con el N° 512983 a favor de A.]. BOSTON S.A. Comentario: Que las denominaciones son casi
Idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
OB, e m o e e e o o e o B A S 1 e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ELVA JIMENEZ ACOSTA y manifiesta: “El registro
de marcas solicitadas: Boston Shop Tu regalo listo, en la clase 35, denominativa y figurativa al mismo
tjemp0' se trata de una marca mixta en la que se tiene que comparar la denominacién y]a fi, gura del logo

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, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “Boston Shop Tu regalo listo Y
ETIQUETA” y la marca base de rechazo “AlJ. BOSTON” vemos que dentro de su estructura amb

Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA (solicitada) Abg, Clal v\
A] BOSTON (base de rechazo) l)u{ ctora Gencral )
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1043 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Boston Shop
Tu regalo listo Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17331/2022 A NOMBRE DE ELVA JIMENEZ
0 ¥ T SIS——CN—

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada Boston Shop Tu
regalo listo Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo A.]. BOSTON. Esto
es asi, ya que el elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre s,
asumiendo el papel principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién
doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el andlisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas "Mot Vedette'...", "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 l6gicamente el que desempenara mas cabalmente el papel de identificacién comercial de
108 PrOdUCHOS. " 1= -==== === m e m e e

Que, asimismo, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en
pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca
solicitante, “Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA”, pretende cubrir “publicidad, gestion de negocios
comerciales, administracién comercial, trabajos de oficina” mientras que la marca base del rechazo, “A}.
BOSTON?” cubre: “Publicidad y negocios”. Con esta comparacion queda demostrada la identidad en cuanto
a la clase y que los servicios cubiertos son 1os misSmes.~======-===+r=e=mromccrrermccor oo eerem oo e

Que, esta instancia considera que se generaria la confusién ideolégica en la mente del consumidor al
pretender, la solicitante, registrar la marca “Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA” en la misma clase 35.
Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa:
“la teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto
aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptblico
consumidor ya no sabré el origen de los productos (...)."? ==-=============mm s cmm oo

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases Idénticas. ~==-m-m-mmmmmm

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Res0IUCION TeCUITIAA. --mmmmmmmmm oo oo e o

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1043 de fecha 28 de ]unlo de 2023

"I)uecmo'\(}cncrlchropxcdadI ﬂusml‘
Sifreccion Nacionsl de Propieda d Intelectual

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003. S
? OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed Pag 458
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1043 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Boston Shop
Tu regalo listo Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17331/2022 A NOMBRE DE ELVA JIMENEZ

ACOSTA. ===

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “Boston Shop Tu regalo
listo Y ETIQUETA?”, clase 35, Expediente N° 17331/2022, solicitada a nombre de ELVA

JIMENEZ ACOSTA.

Art.32  NOTIFIQUESE. -----------sossmmmsossmoecon oo

Ditecciof General de P18 " :
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 963 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CATEYE Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55966/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. o

Asuncion, 10 L 202&

U v

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CATEYE CO., LTD.
en contra de la Resolucion N° 963 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CATEYE CO.,
LTD. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 963 de fecha 03 de septiembre de
2019, dietacda por la Direccion de Marcas. sessssmosusmmnessmssauussrsp s as st st matiiote s asinin s e esmeass

Que, en fecha 01 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedi6é el recurso
I OI PR, = rmm i mmmrm i 2 2 s e e SR S A R S AR S AR 2 R A R S SR A SRS e A

Que, en fecha 07 de agosto de 2020, el representante convencional de CATEYE CO., LTD. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresiéon de agravios y llama autos para resolver en fecha
02 de noviembre de 2020, ---=-==-=====rsmmmcmurenmnsunanmenanon s cmn e snn s nnmnane s m s nn e n e s n e S e s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CATEYE,
registrada con el nimero 393665 en fecha 11 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACION S.A.;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” -------=============-==-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CATEYE CO., LTD. y manifiesta: “En razén al Juicio
de Nulidad promovido contra la marca antecedente CATEYE y etiqueta, con Registro Nro. 393665, la marca
base de rechazo fue declarada nula, conforme S.D. N° 05 de fecha 03 de febrero de 2020 dictada por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civili y Comercial del Noveno Turno. De esta manera el antecedente en
cuestion ya no debe constituirse como un obstaculo para la solicitud de mi comitente”. ----=--=-=====-=====--=---

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 393665 de la marca “CATEYE” a
nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A. se encuentra con Estado Administrativo “Anulada” en
cumplimiento de la S.D. N° 05 de fecha 03 de febrero de 2020 lo que copiado textualmente dice: “I- HACER
LUGAR a la presente demanda de conocimiento ordinario sobre nulidad de registro de marca promovida
por CATEYE LTD. Contra D. GROUP IMPORTACION S.A. 2-DECLARAR nulo el registro de marca M° 393565,
“CATEYE y ETIQUETA"; Clase 35, inscripto en la Direccién de la Propiedad Industrial a nombre{de la pajte
demandada D. GROUP IMPORTACION S.A., en fecha 11 de marzo de 2014”.----------=rzmzzzz----=--~-

Nukrda Crstaldo
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Resoluciéon N

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 963 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CATEYE 'Y

ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55966/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. --

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca “CATEYE Y ETIQUETA”, solicitada por CATEYE CO., LTD. -----===-=-===snssmzsmmnsmnnsmnannnns

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 1°

Art. 2¢

Art. 3¢

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucién N° 963 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. =-============mmms oo oo o e

ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de reglstro de la marca

“CATEYE Y ETIQUETA?”, clase 35, Expediente N° 55966/2018, 1 a nombre de

TR tot Gtk
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Resolucién N° k ,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1487 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “suma
- AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA', CLASE 36, EXPEDIENTE N* 47177/2020, A NOMBRE DE JOSE
FLECHA ALDERETE, -----c--r--rcnrmsssranensonmmomn -

282&

Asuncion, 10.

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de JOSE FLECHA
ALDERETE contra la Resoluciéon N° 1487 de fecha 07 de septiembre de 2021, dictada por la Direcciéon de
I b o o

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma JOSE
FLECHA ALDERETE e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1487 de fecha 07 de
septiembre de 2021, dictada porla Direccion de Marcas, =s=ss=s-=sssssssmmmassnsssnsnunasussnnuanasensaasmunpsnnonsasos

Que, por proveido de fecha 26 de octubre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 25 de noviembre de 2021. Y por providencia de fecha 14 de diciembre de 2021
esta Direccion llama Autos para Resolver. ~----—r-=cmr=mm=mermremcsmcccmnc oo m e e s e e e m e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca SUMA DESARROLLO
INMOBILIARIO, registrada con el nimero 364406 a favor de Javier Augusto Talavera; Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6°
dela Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo Solicitad, ” »~~---+====mresrs=rresssnrrorncomrmsnssnsnesnnannsnnn asosnnssn

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Ni si quiera la palabra principal es
exactamente la misma, la registrada se trata de Suma y en la marca solicitada es simplemente Suma .../... en
cada denominacién, se puede observar agregaciones, con respecto a la registrada Desarrollos -
Inmobiliarios, y en relacién a la solicitada AGENCIAS DE SEGUROS, por lo tanto notamos las diferencias
sustanciales .../.. los elementos distintivos de la marca solicitada, como ser la etiqueta en su conjunto, la
tilde y las palabras agregadas, difieren sustancialmente del concepto de la denominacién registrada”. --------

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

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y
ETIQUETA” y la marca base de rechazo “SUMA DESARROLLO INMOBILIARIO Y ETIQUETA”, vemos que
ambas son marcas compuestas y que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y
preponderante la denominacion SUMA, evidenciandose asi la existencia del riesgo de confusién entre las
PATCRS ANAIZAAES, = mnmmmrom e s e mne e m s s e e o R A S S

suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA (solicitada), y
SUMA DESARROLLO INMOBILIARIO Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada suma - AGENCIAS
DE SEGUROS Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo SUMA
DESARROLLO INMOBILIARIO Y ETIQUETA. Esto es asi, ya que el elemento en comin es lo suficientemente
fuerte para recibir toda la atenciéon sobre si, asumiendo el papel principal y protagénico e
denominacién (Mot Vedette). Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la MOT'Y
“En muchas hipétesis resulta necesario centrar el analisis en un aspecto determinado-del conju

Dmctom Gcmral Tntetina
Direccion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1487 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “suma
- AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47177/2020, A NOMBRE DE JOSE
FLECHA ALDERETE. S Sl R R 5 P A S5 - R

es notorio que el mismo tiene significacién superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a
las llamadas "Mot Vedette'..", "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
desempenara mas cabalmente el papel de identificaciéon comercial de los productos”.------=--=--===-===-=-------

Que, al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas
cotejadas otorgan relevancia a la primera palabra de cada marca SUMA/SUMA y cuentan con los mismos
colores, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo.---==--=====mn=mmmmmrmm e

marca solicitada marca base de rechazo
.,
S m
”
suma Suma

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptiblico consumidor ya no sabra el origen de los
PLOAUCEOS (...t == mm e e oot n oo ooe oo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusién de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ReSOIUCION T@CUITIAQ. === m e oo e

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucién N° 1487 de fecha 07 de septiembre de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. ----=-=-==mmmmmmmm oo

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “suma - AGENCIAS DE
SEGUROS Y ETIQUETA”, clase 36, Acta N° 47177/2020, solicitada_a nombre de JOSE
FLECHA ALDERETE, =sssv-sssvsssnssssssusensanssasssns asasims s slonsssumedignse s cmsgomsesrssass

Art.32  NOTIFIQUESE. -------rsmsseeneenmsmesnsnsscmsccscescenen oo Spapconcancofonecafnneae e

A3 nd la (gstaldo

/i\tectora General r}terina

~Treccion General de Propiedad Industrial
fireccion Nacional de Propiedadlintelectual

' OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 186 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 Y N° 21 DE
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMICO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17759/2020, A
NOMBRE DE INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS, ----=--s-ssnsnnssmsemssmmemmemsamsansannemeamnencs or SURU—

Asuncion, nonn 2[]24

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INNAL -
INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN
CEUPPENS contra las Resoluciones N° 186 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 21 de fecha 02 de febrero de
2022, dictadas por la Direccion de Marcas, y; ==--=--=========mmmmmmmmm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma INNAL -
INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN
CEUPPENS e interpone recurso de apelacién contra las Resoluciones N° 186 de fecha 15 de febrero de 2021 y
N° 21 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Direccién de Marcas, -=---=--====m=-mmsmmmsmeonommmmmneonees

Que, por proveido de fecha 04 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 01 de junio de 2022. Y por providencia de fecha 17 de junio de 2022 esta
Direcci6én llama Autos para Resolver. =-=--=-=smemmmemmmcmmame e n e s e e s e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca D’AMICO, registrada con el
ntmero 342835 a favor de D & D ITALIA S.PA.; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion
entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha
lugar a lo solicitad,” --~==-+====s=wensmnrmmnmmnnem e rme e eennn e ee e e me e e te s mm e e e e e

Que, la Resolucion N° 21 de fecha 02 de febrero de 2022 confirma lo dispuesto por la resolucién citada
T G T D TN TR oot e e o e o e A A A R A 50

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Mi mandante ya tiene derechos
adquiridos por la denominacién AMICO en otras clases: AMICO Y ETIQUETA, Reg. N° 517003 en clase 35 y
AMICO Y ETIQUETA, Reg. N° 517004 en clase 39 .../.. la marca citada como antecedente ya se encuentra
coexistiendo con otros registros que contienen el término amigo/amico en distintas clases .../... lamarca de
mi mandante es totalmente diferente a la antecedente, pronunciacion distinta”. -----=-==========-====s=cccsocoooen

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

Que, en primer término, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “AMICO Y
ETIQUETA” y la marca base de rechazo “D’AMICO Y ETIQUETA”, se evidencia que la marca solicitada se
encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciandose simplemente la solicitante por la

, \o: | 0, melaCristaldo
o i A8 i 1> > Iptering
AMICO Y ETIQUETA (solicitada), y TR niedadTRtustria

D’AMICO Y ETIQUETA (base de rechazo) DIESH T acional depropiedad lvelectsd
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 186 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 Y N° 21 DE
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMICO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17759/2020, A
NOMBRE DE INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. ---- s S SN ————

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases relacionadas. -----------mmmmm s m e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en clases
relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en la clase 30 para la totalidad de productos “Café,
té, cacao y sus sucedaneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base
de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros
helados; aztcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias,
hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo”, y la marca base de rechazo tiene cobertura
para los productos de la clase 29 “Pescado, moluscos, crustaceos en conserva, secos, cocidos y congelados,
pescado, moluscos, crustaceos, enlatados, vegetales en escabeche conservados en salmuera, aceite, vinagre,
comida preparada enlatada, consistiendo principalmente en carne, pescado, vegetales, legumbres o papas y
también conteniendo pasta y arroz, frutas en jarabe y comidas enlatadas, mermeladas, vegetales cocinados
y en escabeche conservados en aceite y Vinagre”. --=--=========smsemncmm oo et e s s

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociaciéon con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
mismas al estar ambas dentro del rubro alimenticio, ~==~=~=-==-=mmseremmm e m e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar las
Resoluciones recurridas. ==-==-=========nmmmmom e

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

(<]

Art.1 CONFIRMAR las Resoluciones N° 186 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 21 de fecha 02 de

febrero de 2022, dictadas por la Direccion de Marcas. ---------==-=-===-sonmmsmmmmmcmnc o

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “AMICO Y ETIQUETA”, clase
30, Acta N° 17759/2020, solicitada a nombre de INNAL - INNOVACION
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MA

Art. 30 NOTIFIQUESE. --------=======xxsssmmmmmsse ool L\ A S
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1926 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT”,
CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78973/2020, SOLICITADO POR BEIING DAJIA INTERNET INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD. --- SO ———

Asuncion, 10 Jul 204

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. contra la Resolucion N° 1926 de fecha 16 de
noviembre de 2021, dictada por la Direccidn de Marcas, y; =--=--=--=--==-===mssmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. e interpone recurso de apelacién contra la
Resoluciéon N° 1926 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. -------=-=--===-=-----

Que, por proveido de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta
Direccién llama Autos para Resolver. «---——--r-rw=re=sreesranemmnmmemmimrnomenonnansnnsessenamnescsmssnmnmnnsnsennmneen= e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KWA”, registrada con el N° 412024
a favor de MOHAMED TOUFIC EL SAFADI Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo

1

K]l 1 - T o

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “Las
marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortografico, fonético y conceptual .../.. la marca
solicitada esta compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo
consta de tres KWA que se pronuncian KADOBLEVEA siendo evidente la diferencia en su ortografia y en su
pronunciacion .../.. KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RAPIDO, con esto
queda comprobado las diferencias en el significado .../... la solicitud protege los servicios de: Suministro de
publicaciones electrénicas en linea no descargables; Servicios fotograficos; Servicios de entretenimiento;
Servicios de juegos disponibles en linea por una red informatica.. , mientras que la marca registrada
protege especificamente entretenimiento, principalmente juegos relacionada con la lucha de paintball .../...
no se ha presentado opoSICION alGUNA’. ~=«=srexrmsssaumsissssanrnonsnsimmcrmutsasotssnsunatas semumss suosstsonas s s i

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la 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 a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “KWALI”, clase 41, con el antecedente “KWA?”, clase 41. ----------=-------

Que, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “KWA” y la solicitud de registro
de la marca “KWALI”, se evidencia que en la denominacién cuyo registro se solicita la desinencia es disimil a
la registrada, incorporando la letra I. De dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético,
debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que-generan

Abg. C
~Direc
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Resoluciéon N° &

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1926 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT,
CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78973/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD. ----- U S———

pronuncia “KADOBLEVEA” . Ademas, la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU!, la cual es una
palabra en chino que en su traduccion significa “trabajador rapido™. Analizando la marca como un todo, no
existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algiin riesgo de confusion. -----=---=--=-=-=--------

KWAI (solicitada), y
KWA (base de rechazo)

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si
bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase
41, la marca solicitante KWAI solicita una cobertura para “Suministro de publicaciones electrénicas en linea
no descargables; Servicios fotograficos; Servicios de entretenimiento; Servicios de juegos disponibles en
linea por una red informatica; Produccién de videos; Suministro en linea de videos no descargables;
Educacion / servicios educativos / ensefianza / instruccion [ensenianza]; Suministro de programas de
television, no descargables, mediante servicios de video a la carta; Suministro en linea de musica no
descargable; Produccion de especticulos; Produccién musical; Subtitulado; Doblaje; Provisién de
informacion referente a juegos en internet; Provision de servicios de entretenimiento en linea incluyendo
informacion, juegos, competencias, eventos y descuentos en una red de computacién; Provisién de
mensajes, informacién y comentarios en el campo de eventos actuales, entretenimiento y actividades
culturales, noticias, deportes, recreacion cultural, negocios y finanzas”, mientras que el antecedente KWA
tiene una cobertura limitada a: “entretenimiento, principalmente juegos relacionada con la lucha de
paintball”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora
de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador,
atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la cobertura
solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno
consumidor, al no poseer una conexiéon competitiva directa (rubro de entretenimiento digital por parte de
la solicitada y rubro de juego de paintball por parte del antecedente). ------=---==-=-ssmmemmmcmmmcmmmacme e

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por lo que
corresponde revocar la resolucion reCurrida. --------=-===-==mms s

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 1926 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. -=--==========mmmmm oo

Art. 2 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “KWAI”,
clase 41, Acta N° 78973/2020, solicitada a nombre d rma BEIJING DAJIA
INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. -;
Art. 32 NOTIFIQUESE.-----------===--ssssessammc oo S
! https://es. wikipedia.org/wiki/Kwai_(aplicaci%C3%B3n) . i Abg. Claudia PameIiTCFS'taldO
2 https://translate. google.com/?hl=cs&sl=zh-CN&tl=cs&text=kuaishou&op=translate by /| Directora General I(‘.tt’mﬂ
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1925 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAP’,
CLASE 36, EXPEDIENTE N° 78963/2020, SOLICITADO POR BEIING DAJIA INTERNET INFORMATION
1 0131\(0) F ) A e/ 00 1 o N ——— S ——

Asuncién, | | JUL 2024
VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. contra la Resoluciéon N° 1925 de fecha 16 de
noviembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, y; --=--==-==-=========smmmmmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 1925 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. ----------==----------

‘ Que, por proveido de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta
Direccién llama Autos para ReSOIVeT. -------nmmemmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera “Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KW”, registrada con el N° 522162 a
favor de KELLER WILLIAMS REALTY, INC. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SO CItAAO. "= === s
Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “Las
marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortografico, fonético y conceptual .../.. la marca
solicitada esta compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI mientras la marca base del rechazo
consta de dos KW que se pronuncian KADOBLEVE siendo evidente la diferencia en su ortografia y en su
. pronunciacion .../... las letras registradas son la abreviacién de la marca KELLER WILLIAMS .../... por otro
lado, KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RAPIDO, con esto queda
comprobado las diferencias en el significado ../.. la solicitud protege los servicios de: informacion en
materia de seguros, servicios de financiacién, gestion financiera, mientras que la marca registrada protege
especificamente servicios de corretaje de bienes inmuebles .../... no se ha presentado oposicién alguna”. -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la 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 a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “KWAI”, clase 36, con el antecedente “KW?”, clase 36. -------=---=-------

Que, en los aspectos gréfico y fonético, entre la marca base de rechazo “KW” y la solicitud de registro
de la marca “KWALI”, se evidencia que en la denominacion cuyo registro se solicita la desinencia es disimil a
la registrada, incorporando las letras Al De dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético,
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia “KUWAI", la marca regjstrada
pProfnupeia “KADOBEE JE™, <o s oo s s o st i i i e st st o= s s s
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1925 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT’,
CLASE 36, EXPEDIENTE N° 78963/2020, SOLICITADO POR BEJJING DAJIA INTERNET INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD. ------s=zs-s-n-n- SISE———— RS N—————

KWAI (solicitada), y
KW (base de rechazo)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir que las marcas en pugna
KWAI (solicitada), y KW (base de rechazo) no se leen de la misma manera al contener la solicitada la
desinencia IA, siendo fonéticamente disimiles y ademas no representan la misma idea conceptual. Por un
lado, tenemos que la marca registrada KW, es la abreviacion de la marca KELLER WILLIAMS, mientras que
la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU', la cual es una palabra en chino que en su traduccién
significa “trabajador rapido™. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como
para afirmar que existe'algln riesgo:de CONTUSION. - r=r-ss=sennmnsimninronnmsmanrnnnnsnnednn s e mssassasmmns npasaseasme

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si
bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase
36, la marca solicitante KWAI solicita una cobertura para “Informacién en materia de seguros; Inversion de
capital; Servicios de financiacién; Gestion financiera; Procesamiento de pagos por tarjeta de crédito;
Transferencia electrénica de fondos; Servicios bancarios en linea; Procesamiento de pagos por tarjeta de
débito; Préstamos con garantia”, mientras que el antecedente KW tiene una cobertura limitada a: “corretaje
de bienes inmuebles”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y
riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa (rubro financiero por parte de la
solicitada y rubro inmobiliario por parte del antecedente). --=-=--==-===-==mmmmmmmmmm oo

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por lo que
corresponderevocar la resolucion recurtida, ==s<ssswsssaspmes sssmsruusattinsmismsmmssss s ton fanuanataausssans dsmans

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1925 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la
Direccifn de Marcas. =--=============m=memee e e e e e

Art. 2¢ DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KWAT”,
clase 36, Acta N° 78963/2020, solicitada a nombre de la_firma BEIJING DAJIA
INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

[[=]

Art.3 NOTIFIQUESE .----=-==========s=sssmmm om0
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1922 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT,
CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78951/2020, SOLICITADO POR BEIING DAJIA INTERNET INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD, «---nnrsesemsnmsnmmsmmsmmsnmmsmmemmem e sm e cenmmammemsmm e e e s s e e

Asuncion, '\ 1 UL 202[&

yu

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. contra la Resolucién N° 1922 de fecha 16 de
riovierbre de 2021, dictada por 14 Direccion de Mareas, ¥; =-==-r~==rmmnrmmmnmsrmmnconnmecassnes snoms sonksss s sms

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 1922 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. ----==--=--===-==-----

Que, por proveido de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta
Direccitn llama Autos para RESOIVer. == sassssssssasmsmss e s ons s e s s s Sama g s s s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KW”, registrada con el N° 383459 a
favor de PACCAR INC Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podréin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo

]

e Lol 1 - e o el

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “Las
marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortografico, fonético y conceptual ../.. la marca
solicitada estd compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo
consta de dos KW que se pronuncian KADOBLEVE siendo evidente la diferencia en su ortografia y en su
pronunciacion .../... las letras registradas son la abreviacién de la marca KenWorth .../... por otro lado, KWAI
viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RAPIDO, con esto queda comprobado las
diferencias en el significado ../.. la solicitud protege los servicios de: software de juegos descargables.
programas informéticos, mientras que la marca registrada protege aparatos e instrumentos cientificos,
aparatos e instrumentos de conduccién .../... no se ha presentado oposicion alguna’. ----------=======-------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la 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 a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “KWAI”, clase 09, con el antecedente “KW”, clase 09. ----------=-------

Que, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “KW” y la solicitud de registro
de la marca “KWALI”, se evidencia que en la denominacién cuyo registro se solicita la desinencia es disimil a
la registrada, incorporando las letras Al De dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético,
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva qug/genetan
ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia “KUWAI”, la marca registrada se

pronuncia “KADOBLEVE” . -----=-====nnnosnosoo oo oo oo mm o s oo m oo oo s om o mon oo oo oo e SR -

Abg{.“‘C!nudia Pamely Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1922 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT”,
CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78951/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD. -+-----==-- SN T N——— .

KWAI (solicitada), y
KW (base de rechazo)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir que las marcas en pugna
KWAL (solicitada), y KW (base de rechazo) no se leen de la misma manera al contener la solicitada la
desinencia IA, siendo fonéticamente disimiles y ademas no representan la misma idea conceptual. Por un
lado, tenemos que la marca registrada KW, es la abreviacion de la marca Kenworth, mientras que la
solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU', la cual es una palabra en chino que en su traduccién
significa “trabajador rapido™. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como
para afirmar que existe algin riesgo de CONfuSION.-==-==-===smmemmm oo

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por lo que
corresponde revocar la resolucion recurrida. ----------==--==sssss s

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

Art. 192 REVOCAR la Resolucion N° 1922 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. =============mmm oo s

Art. 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “KWAI”,
clase 09, Acta N° 78951/2020, solicitada a nombre de-la_firma BEIJING DAJIA

INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. -----------=-"\------

10

Art.3 NOTIFIQUESE. --++-----=======sszssmmmmmmmenec e SR o

" https://es. wikipedia.org/wiki/Kwai_(aplicaci%C3%B3n)
2 https://translate.google.com/?hl=cs&sl=zh-CN&tl=cs&text=kuaishoudop=translate
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1924 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT",
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78961/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION
3320121 3(0) 0762 w0 T 5 o YIS NIUIRRURIERIR——————S -

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. contra la Resolucién N° 1924 de fecha 16 de
noviembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, ¥; ----====-=n===sr=scsenmeacoscnmoamennannnannncnnnannana s

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BEIJING
DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 1924 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. --------==-==--=------

. Que, por proveido de fecha 09 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta
Direccion llama Autos para RESOIVET, =«=«=s=sesome e ot e o s s s st s oot o oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KWA”, registrada con el N° 412025
a favor de MOHAMED TOUFIC EL SAFADI Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOHCIEAAO. - =- === === m = oo oo een e s oo oo oo oo oo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “Las
marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortografico, fonético y conceptual ../.. la marca
solicitada esta compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo
consta de tres KWA que se pronuncian KADOBLEVEA siendo evidente la diferencia en su ortografia y en su

‘ pronunciacion .../.. KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RAPIDO, con esto
queda comprobado las diferencias en el significado .../.. la solicitud protege los servicios de: Presentacion
de productos en cualquier medio de comunicacién para su venta minorista; Suministro de informacion
comercial por sitios web.. , mientras que la marca registrada protege especificamente servicios de
importacién, exportacion distribucion y comercializacion de juguetes, principalmente relacionada con la
lucha de paintball en gral .../... no se ha presentado oposicion alguna”. -----------=-===-=ssssessescomrocnsamosnosonenen

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “KWATI”, clase 35, con el antecedente “KWA”, clase 35. -----------------

Que, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “KWA” y la solicitud de registro
de la marca “KWALI”, se evidencia que en la denominacion cuyo registro se solicita la desinencia es disimil a

debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva
ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia “KUWAT"; 1a: marca

!)qucwn Grnmldc opiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1924 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KWAT’,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78961/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD. ----- STVESNISEVIUSC U O —— -

Resolucién N°

pronuncia “KkADOBLEVEA” . Ademas, la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU', la cual es una
palabra en chino que en su traduccién significa “trabajador rapido™. Analizando la marca como un todo, no
existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algtin riesgo de confusion. ------=--=-==-==--=------

KWAI (solicitada), y
KWA (base de rechazo)

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si
bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase
35, la marca solicitante KWAI solicita una cobertura para “Presentacion de productos en cualquier medio de
comunicacién para su venta minorista; Suministro de informacién comercial por sitios web; Publicidad en
linea por una red informatica; Publicidad; Suministro de espacios de venta en linea para vendedores y .
compradores de productos y servicios; Optimizacion del trafico en sitios web; Marketing / mercadotecnia;
Promocién de ventas para terceros; Gestion empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; Actualizacion
Yy mantenimiento de datos en bases de datos informaticas”, mientras que el antecedente KWA tiene una
cobertura limitada a: “/mportacion, exportacion distribucion y comercializacion de juguetes,
principalmente relacionada con la lucha de paintball en gral”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser
mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del ptblico consumidor,
esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva
directa (rubro de marketing digital por parte de la solicitada y rubro de jugueteria por parte del
ANTECEAENTE). === m e m e oo oo oo e

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por lo que
corresponde revocar la resolucién recurrida.

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

Art. 10 REVOCAR la Resoluciéon N° 1924 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. ==--===========smmmm oo e

Art. 2¢ DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KWAT”,
clase 35, Acta N° 78961/2020, solicitada a nombre de lafirma—B
INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ------- SASEURSUIS,. .

10

Art. 3 NOTIFIQUESE. --+-+---sromearmsnarmana oot
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2.264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANAMENTE
Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46752/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ
MOREIRA CAMPOS CERVERA.---=-=-======cescnomenmnoo oo oo oo ee

Asuncién, 1 1 JUI 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional MARIA DE FATIMA
LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA, contra la Resolucion N° 2.264 de fecha 13 de julio de 2017, dictada
Por 14 Direceitn de MIartas, ¥ === se s o i o s o i o i A i

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de MARIA DE
FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion No. 2.264 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas.---=--=--=--=-==--==-==-----

Que, en fecha 08 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso de apelacion
INEEIPRESHD ~r==rnrm-ommmnnaremrmrr rnc e oo e o o o o o e e e R e e A e R e R RS e m bR n A e S

Que, en fecha 04 de abril de 2019, el representante convencional de MARIA DE FATIMA LOPEZ
MOREIRA CAMPOS CERVERA expresé agravios. Esta Direcciéon tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de junio de 2019. ----=<-==-=ee=seamemeamececammannccennannencannnenr-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 designacioén 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 ligara 10 S0lIeitade. ™~ -=ws=sss-srraasicmmrihsanninsutsss e onsasns s n ke ks e n S ek we AR S AR RS S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) que la marca de mi mandante
“SANAMENTE Y ETIQUETA” posee distintividad ya que tiene una etiqueta caracteristica que acompana a
su denominacién ../.. es una marca que posee distintividad en el mercado tiene su propia pagina de
difusién que es http://www. desarrolloppy.com/sanamente/prensa. .../... En segundo lugar, cabe resaltar a la
Senora Directora General que en el mundo marcario ya existen marcas similares a la marca de mi mandante
que en su denominacién posee palabras derivadas de la palabra “Sano” que no fueron considerados
genéricos, en la misma clase y en clase relacionada, por lo que la no concesion de la marca solicitada seria
un menoscabo a sus legitimos derechos amparados en la Ley de Marcas .../... es una marca inherentemente
distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para Ia Clase 41..."-=--=======ssmcsmecmcocammnee e cecsmnc e e o con e ae e nc e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
S 0l (e e e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N°1294/98, las marcas son signos que sirve
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién

Wirecc.onGcncrzldc mpndadlndu:mal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2.264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANAMENTE
Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46752/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ
MOREIRA CAMPOS CERVERA. -+------=-sscssnnsea

v |
@

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir UNa MarCa. --=--=-==-==mmmmm oo

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter 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 caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SANAMENTE
Y ETIQUETA” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. ---=-==----==-==-=zcsmmmmmmmmmsmaaaaaaas

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes servicios de
la clase 41 tales como: “Educacién; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y
culturales; servicios de coaching, servicios de organizacion y direccién de coloquios, conferencias,
congresos, cursos, talleres, talleres de formacién, seminarios, simposios, asesoramiento en educacioén o
formacién y orientacion profesional y vocacional. Se reivindica los colores GRIS, AZUL, ROJO, VERDE Y
ANARANJADO tal como se observan en la etiqueta adjunta.”. Mientras que la clase 41 del nomenclador
internacional, comprende los siguientes servicios: “Educacion; formacion; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales. Nota explicativa. La clase 41 comprende principalmente los servicios
prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, asi
como los servicios destinados a divertir o entretener. Esta clase comprende en particular: - los servicios de
educacion de personas y la doma o adiestramiento de animales, en todas sus formas; - los servicios cuyos
principales propésitos son el recreo, la diversion y el entretenimiento de personas; - los servicios de
presentacion al ptiblico de obras de artes plasticas o literarias con fines culturales o educativos.”--------------

Que, la denominacion solicitada “SANAMENTE?”, es un vocablo cuyo significado es “I. adv. Con salud.
2. adv. De manera sana, especialmente desde el punto de vista de la salud o de la intencién...”, sin lugar a
dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es
simplemente evocativa, ya que como denominacioén, sélo describe el sentido o significado conceptual del
SETVICIO @ SeT OfreCid 0. ~=mmm=mmmmmm e e

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mads que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algun elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse upa-marca

TN erina
Directora SRYCTTD '
Direccion General de? Opxcdadlnduslm\
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual

! https:/dle.rae.es/sanamente
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2.264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANAMENTE
Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46752/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ
MOREIRA CAMPOS CERVERA. -------- S ——— -

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
e ] e s

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos si define al
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibicién establecida en el art.
2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: “(...)No podran registrarse como marcas: .../... 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
= T e bt

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 Resolucién recurrida. -----=---=---===--=-----

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucién N° 2.264 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la
Direccién de Marcas. --=-=-=====sssesmemmmmmm oo e oo oo s oo

Art, 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SANAMENTE Y
ETIQUETA”, clase 41, Expediente N° 46752/2016, solicita re de DE
FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.--------Znceneememeaee-\ ool N

Art. 32 NOTIFIQUESE .------============ssssssssmssessamnmonononcnnsesnnee s N focfoooo

Dircctora General Inferina |

| de Propicdagin ‘!
LDmmonGcnm ﬁwl“& 3( :cck%al



DIRECCION NACIONAL DE

@PROPIEDAD ¢ "% GOBIERNO e | PARAGUAI
# INTELECTUAL < PARAGUAY | REKUAI

Resolucién Ne | | 471

NGy

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 231 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INFANZIA”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31663/2021, ANOMBRE DE ALFREDO JOSE COSTANZO MAZZEL.------=-==-==-==--~

Asuncion, 1 1 JlI[ 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Alfredo José
Costanzo Mazzei en contra de la Resoluciéon N° 231 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la Direccion
e NVIBNCAS, Y omanrnns st an s st na e s im A A i S A i e S i e R R AR SR i R S

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2023 se presenta la representante convencional de Alfredo José
Costanzo Mazzei e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon N2 231 de fecha 11 de febrero
de 2022 dicvada por 1a IRrECeion A6 IHIOHE, = ermmm e ot i o o s 0 o o

Que, en fecha 01 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
AR PUIESTID, ~sammms s s cmim i o s 2 i R S B R S A A i 2 S BB A S SR e i A

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de Alfredo José Costanzo Mazzei
expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para resolver
entecha 9 de:septiembre de 2023, -=~-<ra--ssessasniomcncnmrnanasnenn snen s snns nasun o Son e am s S a i a 2 Som b B S SRS S 2

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que habiéndose realizado la buisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2012-1230731 Denominacion TIERNA INFANCIA Clase 3 Registro 376346 Titular Empresa Paraguaya de
Inversiones S.R.L (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores .-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Mi mandante tiene registrada la
marca INFANZIA en nuestro pais, en las clases 10 y 16 desde el afio 2013, conforme puede corroborarse en la
base de datos de la DINAPL. - La resolucion objeto de agravio, fundamente el rechazo en el antecedente de
la marca “TIERNA INFANCIA” con registro Nro. 376346 de techa 27 de febrero de 2013 con vencimiento en
fecha 27 de febrero en fecha 27 de febrero de 2023, la cual no fue renovada a la fecha de vencimiento”. -------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
376346 de la marca “TIERNA INFANCIA”, Clase 03 a nombre de EMPRESA PARAGUAYA DE INVERSIONES

Directora 6s {oiotina
|| Direccion Gezercl {:ToNEe | Lastrial
! Direccién Nacional de Propie¥ad Intelectual
/
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 231 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INFANZIA”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31663/2021, ANOMBRE DE ALFREDO JOSE COSTANZO MAZZEL----------=-==-=---

Al respecto, la Ley 1294/98 de Marcas establece en su Articulo 19: “El registro de una marca tiene
validez por diez afios, y podra ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duracién, siempre que
su renovacién se solicite dentro del dltimo afio antes de su expiracién y que se observen las mismas
formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computara desde la fecha del vencimiento del registro
anterior. Podra solicitarse la renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido ademas de la tasa de renovacion
GRS TI YT IEIIIES = e e e 5 o i i et i

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida y autorizar la
prosecucién de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.----=----=========smemmmmmmmrmm oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resoluciéon N° 231 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la
Direccidn de Marcas. =-============mmmemm e oo e e e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“INFANZIA”, clase 03, Expediente N°31663/2021, solicitada a nombre de Alfredo José
Costanzo Mazzei .

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE,, == --<neesmsmmsmssmsscmmanssmsimsaonenssse I e sasesssbesdosossnsanindies

Abg, Claudia Pamela €
Directora General Tutfrina
Direccion Genz:zl de Propiedad hdustrial
DirecciénNaciomldePmpicdadlmlcctua\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “KRAFT PARMESAN CHEESE”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. =--r--rr=smrmmsneamsmmsmmsmssmmsmssmsmmss emmemmemss s e e e e e

Asuncion, '] '} JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del KRAFT FOODS
GROUP BRANDS LLC. contra la Resoluciéon N° 834 de fecha 08 de septiembre de 2022, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, y; ===========s==seemcmmmm e

RESULTA

Que, en fecha 11 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de KRAFT FOODS
GROUP BRANDS LLC. e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucién N° 834 de fecha 08 de
septiembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.---=-====--=-=--====szsmemommanaaen

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
TELECT PUIBSEO  #rommmmstasnimser sl i e i i S R R A B A AT e A R S B A

Que, en fecha 16 de noviembre de 2022, el representante convencional de KRAFT FOODS GROUP
BRANDS LLC. expres6é agravios; en fecha 28 de febrero de 2023, el representante convencional de
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO presenté el escrito de contestacion de los
agravios. En fecha 10 de marzo de 2023 se llam6 Autos para Resolver.--------=-===s=msmmmemmm oo

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca KRAFT PARMESAN CHEESE, solicitada para la clase 29, sobre la base de la
denominacion de origen PARMIGIANO REGGIANO. por lo que corresponde determinar si son o no
confundibles.../.. Al realizar el cotejo de la oposicion, resulta evidente que entre la marca solicitada y
denominacion de origen oponente existe gran similitud en los planos fonético, visual e ideoldgico, lo cual
las torna altamente confundibles.../.. La parte oponente es el Consorzio del Formaggio-Reggiano que
conforme alega y acredita es una asociacion que representa los intereses de los productores del queso
‘Parmjgjano Reggjano” en tal sentido, deduce la presente oposjcién para proteger los derechos de la

clase 29, exclusivamente “queso parmesano”, razén por la cual, ésta Direccién considera que el ptblico
consumidor podra ser inducido a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el mercado.../...
Los productos protegidos por una indicacién geogrifica o denominacién de origen se refieren a que
poseen caracteristicas de la zona geografica especifica de la que son originarios o aquellos en que la
reputacion es atribuible fundamentalmente a que provienen de dicha zona.../... Conforme a la base de datos
de la Organizacién de la Propiedad Intelectual, la oponente posee derechos sobre su denominacién de
origen.../.. De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento juridico, la oposicién deducida
debe serdeclaradd ProCetenltof..) . -=r=s=rss-rsmmssuny st s s o a2 S n e e AR S Se S e RS S o e S

Que, se agravia la apelante, representante convencional del KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. y
entre otros aspectos menciona: “(...) Que la resolucion recurrida esta mal enfocada desde sus inicig

& ‘
Dneccwn;{}cncta eP nde lndusmd
Dlrccc;gn"lacmnal Propiedad Intelectual
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “KRAFT PARMESAN CHEESE”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, ====sc-sesnnssnmrnsn e taecmam s msmammcm osmom mmmmmmmmmo  om m em ses

ORIGEN como se dedujo, y bien sabemos, que sobre todo para este tipo de productos, nadie puede
constituir sobre ella un MONOPOLIO ILEGAL Y ABUSIVO.../.. Segun la doctrina, “la presencia de una
locucién genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede
monopolizar una raiz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podran exigir que las
desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” .../...
Insite el A-quo en pretender un falaz analisis, dado que todos los quesos existentes en las gondolas de
comercios NO SON DE ORIGEN, sino tipo, clase o de ciertas caracteristicas del proceso de su obtencion, no
del origen.. Nada mads falso y rebuscado, dado que el producto que se pretende registrar es KRAFT
PARMESAN CHEESE, no es parmigiano-parmigiano reggiano.../... El Aquo convenientemente no analiza los
derechos adquiridos en diversos paises con sendos registros obtenidos y vigentes.../... El oponente no posee
ningun derecho adquirido en nuestro pais, asi como los fundamentos, en base de los cuales pretende hacer
valer su supuesto derecho, no posee nngtin atisbo de validez para nuestra legislacion y territorio.../... En
consecuencia, dictar resolucion revocando integramente la Resolucion N° 834/2022(...)" ==-===================-=-

Que, se agravia la apelante, representante convencional del CONSORZIO DEL FORMAGGIO
PARMIGIANO-REGGIANO Yy, entre otros aspectos, menciona: “(...) El andlisis comparativo de la marca de
autos ya ha sido correctamente analizada y determinada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigiosos.../... Es importante destacar que la contaria no introduce en su escrito de apelaciéon nuevos
elementos de hecho o de prueba que ameriten un nuevo analisis.../.. Parmegiano Reggiano es una
indicacion geografica y mas precisamente una denominacién de origen protegida.../... La denominacion de
origen PARMEGIANO REGGIANO se encuentra registrada en el arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de
las denominaciones de origen y su registro internacional.../... La inclusion dentro de la marca solicitada por
parte del apelante del termino PARMESAN , traduccion del inglés (y francés) de PARMIGIANO REGGIANO,
hace que la marca se vuelva nula por incurrir en la prohibicion legal y engariosa porque va inducir en error
respecto al origen del producto.../.. No solo incluye en su denominaciéon el termino parmesan sino que
ademas limita su proteccién a “queso parmesano’../.. La Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
entendio acertadamente, conforme a las pruebas presentadas en autos, que la denominacién parmesan no
es término genérico en Paraguay como alega la contraparte sino un término que claramente dentro del
ambito de proteccién de la Denominacion de Origen PARMIGIANO REGGIANO.../... Proteccion de las
Indicaciones Geograficas por la normativa internacional: Convenio de Paris; Protocolo de Armonizacion de
Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur; Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC); Acuerdo de Asociacién Mercosur-Union
Europea.../.. Normativa local: Ley de Marcas 1294/98../.. En virtud de lo expresado dicte resolucion
confirmando en todas sus partes la Resolucion N°834/2022 (...)" --=----=======nmmmmmmmm oo

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de coexistencia entre los signos “KRAFT PARMESAN CHEESE” (solicitada en clase 29
por KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC.) y “PARMIGIANO REGGIANO” (oposicién interpuesta por el
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO). ~--=---=nnxxxsmmeessmmmemssmmnceesammm e e mmee e

Que, en primer término, se establece que esta Direccién no se abocaré al analisis acerca de la similitud
ortografica y fonética entre el signo solicitado y la oponente, atendiendo a que no se discute la identidad
existente en dichos campos entre los signos en pugna. ==-==-==-========mmmms s

Que, siendo asi, la presente solicitud de registro “KRAFT PARMESAN CHEESE” (clase 29) pretends
amparar productos del nomenclador citado; mientras que la ﬁrma oponente, busca proteger la gropia de

Dir¢efora Gendral Tnterina
, Dnec;umgﬂcnerzl de Propiedad Industeial
X Dmn&on Nacxonzldc?rcpxcdad ntelectua
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “KRAFT PARMESAN CHEESE”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC., -----=r--rnsrnssnssesnssmsamesmcnsmmemnamnannens e

origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del producto; b) cualquier
otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del articulo 10bis del
Convenio de Paris. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislacion lo permite, o a peticién de una parte
interesada, denegara o invalidara el registro de una marca de fabrica o de comercio que contenga o consista
en una indicacién geogrifica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal
indicacién en la marca de fabrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal
que induzca al ptiblico a error en cuanto al verdadero lugar de origen...”. ----==---===-=====-cnmmsmmmremmooo

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales
sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Direccién comparte el
criterio sostenido por el A-quo al utilizar como argumentos que el ptblico consumidor podra ser inducido
a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el mercado.--------------=-=-s-mmnrmmmmcemmcee

Que, en primer término y conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al
principio de especialidad, cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de
aquellos signos que consistan o contengan una indicacién geografica. A este respecto, se expresa que la
denominaciéon PARMESAN (en italiano, parmigiano reggiano) , es un tipo de queso (parmesano) el cual se
encuentra protegido por una denominacién de origen controlada? ----------=--=s-smmmmrmasne e

Que, las leyes citadas en los parrafos precedentes, claramente han establecido que las indicaciones
geograficas y/o denominacién de origen deben ser protegidas, y que cualquier otro uso que se haga de las
mismas, en forma directa o indirecta o la imitacién de una indicacion geografica, constituye competencia
desleal. Siendo asi, el criterio utilizado por el A-quo, al afirmar que, “La presente solicitud de registro se
realiza para amparar los productos de la clase 29, exclusivamente “queso parmesano”, razén por la cual, el
publico consumidor podra ser inducido a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el
mercado’, constituye una interpretacion que condice, con el espiritu mismo de la ley marcaria y con las
demas disposiciones Citadas. -============mmm e

Que, al respecto, no es inicamente el queso conocido con el nombre PARMIGIANO REGGIANO, en
forma aislada la que se protege, sino el caracter que ha adquirido el nombre mismo, al erigirse en
Denominacién de Origen, de ahi, la prohibicion de su uso como marca. -----=---==-=-==-=smmmsmmsmmce e

Que, las indicaciones geograficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como
signos marcarios porque las mismas constituyen una categoria que adquieren proteccién especial dentro
de la propiedad industrial, reservadas inicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto como
originario de una region. En consecuencia, facilmente se advierte que se consagra la prohibicion de su
registro de modo a no engafiar al ptiblico consumMidor. ==----=-=-=-=-=mmmm e

Que, por consiguiente, al incluir el término PARMESAN CHEESE a la denominacion solicitada, se
podria presumir que la pretensién del solicitante no es mas que producir confusién en el publico
consumidor y de obtener asi, un aprovechamiento indebido en base a una Denominacién de Origen
Protegida, = cmemmmm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 inciso ,

* https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_parmesano
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “KRAFT PARMESAN CHEESE”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, =----s--snnrmmsmememmsmmsmmsmmsmmemeemmemem e mememneee ceeoeeneemmenennnes

Que, atendiendo a la relevancia que adquiere para el presente caso analizado, es importante
mencionar que la firma oponente, el Consorzio del Formaggio-Reggiano, segtn afirmay demuestra, es una
asociacién reconocida por el Ministerio Italiano de las Politicas agricolas alimentarias, que defiende los
intereses de los productores del GUEsE----—===-r—=s-rmmmmmmmsmmnmennmmrnnacn e e mmmm o nnnn s en e nnn e e S

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geograficas y Denominaciones de origen define a ésta tltima
como “el nombre de un pais, region, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que
sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o caracteristicas se deban
esencial o exclusivamente al medio geografico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales
asi como los que sean resultado de la actividad humana”. En el Articulo 27 de la mencionada Ley expresa :
queda prohibido el uso de la indicacién geografica y/o denominacién de origen: a) Para productos que no
provengan de las areas geograficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo
género. b) Como designacion comercial de productos similares a los registrados como indicacion
geogréfica o denominacién de origen. c¢) Cuando implique una indicacion falsa o falaz, ardid o engario,
relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales de productos que no sean los
originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o
cualidades del produelo,——-----=--=«===r=-=m-ssmumm e nnmmn o e e e R mm e e s e A e S i

Que, asimismo, la Ley N° 1294/98 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones
para la constitucion de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicacién geografica (Inciso
k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusién antojadiza del legislador y menos atn, un
extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o no. ----------

Que, en ese sentido, las indicaciones geograficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57,
constituyen signos que identifican un producto como originario de un pais, region, localidad u otro lugar,
cuando determinada caracteristica del producto o su reputacién fuese atribuible fundamentalmente a ese
origen geografico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: “Sélo los productores, fabricantes o
artesanos que desempenian su actividad en el lugar designado por la indicacién geografica podran usar en
el comercio esa indicacién respecto al producto que ella identifica...”. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo
legal, en su parte final expresa que la acciéon para impedir la utilizacién de la indicacion geografica abarca
cualquier otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal. -----------=----csemoooommnnnen oo

Que, a este respecto, competencia desleal, segtin el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo acto
contrario a la buena practica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos
considerados de competencia desleal constituye la utilizacién directa o indirecta, o la imitacién de una
indicacion peografica CATE. 81, I, d), - -==mrmmrrmcmsrisesnm s amnrnn s s e m e e e s n s e R

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en la
Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el Paraguay a través de la Ley N° 444/1994, la
cual, en su Anexo 1C, establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en su Art. 22 establece
la proteccion de las indicaciones geograficas, y dispone expresamente que: “22.2. En relacién con las
indicaciones geograficas, los Miembros arbitrara los medios legales para que las partes interesadas puedan
impedir: a) la utilizacién de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del productg/indiqu&o
sugiera que el producto de que se trate proviene de una region geografica djstinta,dé] verdaelg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA “KRAFT PARMESAN CHEESE”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA
KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC., --------nnxsnxsnsrmsnsemnenneancas -

AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N° 444/1994, esta Direcciéon considera que se han acreditado suficientes
argumentos para proceder a la confirmacién de la resolucion apelada. ------------=--==--smmmmmmmme s

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

Art.1°  CONFIRMAR la Resolucién N2 834 de fecha 08 de septiembre de 2022, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposicion a la solicitud de
registro de marca “KRAFT PARMESAN CHEESE”, Acta N° 36958/2019, clase 29, solicitada
KRAFT FOODS GRUUP BRANDSLIE, 2-scmrnntesmminsnnonanasanisnitnonsmacntsarnsman mesmansnc

Art.2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca
Acta N° 36958/2019, clase 29, solicitada KRAFT FOODS GROUP

Art.3° NOTIFIQUESE por cédula. ----===========s==mmsmzmeemmmmmeeeeoo oo 3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.-------=--=---

Asuncion, 15 JUL 202

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de HARRY
TAKAHIDE DAIJO en contra de la Resoluciéon N° 960 de fecha 08 de junio de 2023, dictada por la Direccién
e MATCAS, Y =n=mmnrmrrmrnm o e e e e R e R e m i e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de HARRY TAKAHIDE
DAJJO e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 960 de fecha 08 de junio de 2023,
dictada por la Direccifn de Marcas. ==-==-==-s=-sssersrmnammsrenmnmeemenesenaneen s e nm e m e s s e s me e mm e s et e e

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
)RS 01 O

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023, el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO
expresé agravios. Que, esta Direccién tiene por presentado la expresiéon de agravios y llama autos para
resolver en fecha 04 de diciembre de 2023.--=--=-==-scaresecmemmmmmme e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e) ... los que consisten
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger.- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitade.” ------r-==-r=re-rommmmmeseonsan o cwannmenonenn amnennnes s mn e mnans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) “Se incurre en un error al alegar
que la denominacién BIOGRANOS Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designacion de los productos
comprendidos en la clase 01, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que
constituye una novedosa alocucion, por la que necesariamente debe aplicarse un criterio mas benevolente
ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan caracteristicas del
producto.../.. En el caso que nos ocupa podriamos decir que nos encontramos ante una denominacion
evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico.../... Nuestra solicitud retine los requisitos
indispensables para la obtencion del titulo, tiene originalidad, especialidad y novedad .../... Por tanto solicité
revocarla resolucion por la Direction de Marcas” ---=--===m=rmm===rmesmmsmmroonmmsosnnmnscrmen s noesmen e e eneees e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven pfara distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legisl ‘f{oﬁ»rm_hc la, ciertas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.-----=-=-=----

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 constituir Una Marca. -=-=-=======sssessememmmm e e e e e e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter 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 caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de lamarca
“BIOGRANOS” fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que
textualmente describe: “Productos quimicos para uso en agricultura, horticultura y arboricultura;
fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para agricultura,
horticultura y arboricultura; materias primas (quimicos) para la formulacion de productos para la
proteccion, nutricion y estimulacion de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura;
coadyuvantes para preparados destinados a la proteccion de plantas, agricultura, horticultura y
arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del crecimiento de las plantas..” -----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BIOGRANOS” resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“BIOGRANOS” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 01 del
nomenclador internacional, la cual comprende “Productos quimicos para uso en agricultura, horticultura y
arboricultura; fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para
agricultura, horticultura y arboricultura; materias primas (quimicos) para la formulacién de productos para
la proteccion, nutricion y estimulacion de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura;
coadyuvantes para preparados destinados a la proteccion de plantas, agricultura, horticultura y

arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del crecimiento de las plantas.”" -----------

Que, si bien la denominacion solicitada BIOGRANOS esta compuesta por un vocablo, producto de la
conjuncién de dos vocablos unidos BIO cuyo significado es “vida u organismo vivo™ y GRANOS el cual
constituye un sustantivo cuyo significado es “Semilla pequefia de ciertas plantas™, los cuales podrian ser
considerados genéricos por separado, la marca esta formada por un conjunto de palabra BIOGRANOS Y
ETIQUETA, palabras que forman un conjunto tnico e indisoluble y que como tal
hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada ge
es Obice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y disti
con el caso de autos y vemos que, ademas, se ha incorporado una etiqueta. ------------ e T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJJO.--------------

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BIOGRANOS” es el resultado de la
conjuncion de dos palabras que en su conjunto proyectan una denominaciéon novedosa y original y alejan
cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o ala especie
de los productos cuya proteccién solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los
mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica 0 descriptiva. --------==--==-===sxonssmmmsmmrme e

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: BIOLOGIK, clase 01,
Registro N° 562312 a nombre de FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ; BIOZYME, clase 01, Registro N° 539765 a
nombre de DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALIANZA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.; BIOMERIEUX, clase 01,
Registro N° 470936 a nombre de BIOMERIEUX; BIOFUNGI O, clase 01, Registro N° 523753 a nombre de
BIOTROP PARTICIPACOES S.A.;extremo que demuestra que el vocablo BIO es de uso comtn en el rubro.----

Que, siendo asi, el vocablo “BIO” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis 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 etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o necesario en el COMErCIn ==---srrrimrmsstn bt st e e S F S R e S RSB R R Se
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAJJO.--------------

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

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

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 960 de fecha 08 de junio de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas.---=-=-=-==-====mmmmmms oo oo e o

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BIOGRANOS Y ETIQUETA”, clase 01, Expediente N°42324/2022, solicitada a nombre
de HARRY TAKAHIDE DAIJO <

Art.32  NOTIFIQUESE.-----------==ssssrssmnresnnsseanneanneenn s B Rt
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.------=-------

Asuncion, 15 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HARRY
TAKAHIDE DAIJO en contra de la Resolucion N° 1331 de fecha 08 de agosto de 2023, dictada por la Direccion
de MArCas, ; ===mmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de HARRY TAKAHIDE
DAIJO e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1331 de fecha 08 de agosto de 2023,
dictada por la Direccion de Marcas. =-----=-=-=-===mnmmm oo

Que, en fecha 26 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
IO PUESEO. === == == e oo

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO
expreso agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresiéon de agravios y llama autos para
resolver en fecha 14 de octubre de 2023.--------==-mmmmm s oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera 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 consisten
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate,
0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger.- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado,” -~=-==-===-===ssssescmnmcucneocoeeneenmmmmme e ancenecnsensenne

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) “Se incurre en un error al alegar
que la denominacion BIOGRANOS Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designacién de los productos
comprendidos en la clase 35, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que
constituye una novedosa alocucion, por la que necesariamente debe aplicarse un criterio mas benevolente
ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan caracteristicas del

evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico.../... Nuestra solicitud retine los requisitos
indispensables para la obtencion del titulo, tiene originalidad, especialidad y novedad .../... Por tanto solicito

revocar la resolucion por la Direccion de Marcas” -===================s s

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven pard distinguir
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAJJO.--------------

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 constituir UNa Marca, -----=----=--======eemm e e oo oo

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter 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 caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“BIOGRANOS” fue presentada para cubrir productos de la clase 35 del nomenclador internacional, que
textualmente describe: “importacion, exportacién, comercializacion y venta de productos quimicos para
uso en agricultura, horticultura y arboricultura; fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes;
preparaciones de oligoelementos para agricultura, horticultura y arboricultura; materias primas (quimicos)
para la formulacién de productos para la proteccién, nutricion y estimulacion de plantas y cultivos,
agricultura, horticultura y arboricultura; coadyuvantes para preparados destinados a la proteccién de
plantas, agricultura, horticultura y arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del
crecimiento de las plantas. Y su publicidad por todos los medios de difusién masiva.”---=-=================-==---

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BIOGRANOS” resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominaciéon constituye la
designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“BIOGRANOS” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 35 del
nomenclador internacional, la cual comprende “importacion, exportacion, comercializacién y venta de
productos quimicos para uso en agricultura, horticultura y arboricultura; fertilizante; fertilizantes;
preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para agricultura, horticultura y arboricultura;
materias primas (quimicos) para la formulacién de productos para la proteccion, nutricién y estimulacion
de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura; coadyuvantes para preparados destinados a
la proteccion de plantas, agricultura, horticultura y arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas;
reguladores del crecimiento de las plantas. Y su publicidad por todos los medios de difusién masiva.”'-------

Que, si bien la denominacion solicitada BIOGRANOS esta compuesta por un vocablo, producto de la
conjuncion de dos vocablos unidos BIO cuyo significado es “vida u organismo vivo™ y GRANOS el cual
constituye un sustantivo cuyo significado es “Semilla pequena de ciertas plantas™, los cuales podrian ser
considerados genéricos por separado, la marca esta formada por un conjunto de palabras BIOGRANOS Y

ETIQUETA, pa abras que forman un conjun ];Q Unico e indisoluble y qlie 6o tal de

X —
r ’ = ia Ramela Cristaldo
e es/blo Hmrm;a General Interina
e : Diteccioy Gg,nml de Propicdad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 ANOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------=---

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “BIOGRANOS” es el resultado de la
conjuncién de dos palabras que en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y original y alejan
cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie
de los productos cuya proteccién solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los
mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. --------==-==--=s==smsesmmmmmoce oo

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el
sistema informético de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: FERTIGRANO'S, clase
35, Registro N° 459104 a nombre de Fertilizer S.a.; NUTRIGRANOS, clase 35, Registro N° 520649 a nombre de
Edgar Yimmy Morinigo Benitez; GRANOS DEL SUR, clase 35, Registro N° 551285 a nombre de Costa
Esperanza S.A.; MULTIGRANOS S.A,, clase 35, Registro N° 404070 a nombre de Multigranos S.a.; extremo
que demuestra que el vocablo GRANOS es de uso comun en el rubro.-----==-==-==-=meseeemeamemmeeeamcm e

. Que, siendo asi, el vocablo “GRANOS” 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 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 extendera a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso Comn 0 NECESArio en el COMEICIQ” == -m=r=rsrtrencsmmrmsrevmesctinesomnam s sm st s

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad d¢un signo marcario
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJJO.--------------

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

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resoluciéon recurrida. ------==--------

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

Art. 10 REVOCAR la Resoluciéon N° 1331 de fecha 08 de agosto de 2023 dictada por la
DirecciOn de Marcas.-=-=-=========ssesemmmm e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“BIOGRANOS Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 42329/2022, solicitada a
nombre de HARRY TAKAHIDE DAIJO. ---=<=-===-csssscsmenennoccsersacmrazsnnansnsanessy -

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE.----=+============n=n=nmnnmnmmmooooooooooooooooooooooooeempoceeea e

dia
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N¢ 74498/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO, ----==nwsn=sssms=ssnssnnsmmsemmemmem e e e e e oo e

Asuncién, 1§ || 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MONTANA
S.A. en contra de la Resolucién N2 1009 de fecha 24 de noviembre de 2023, dictada por la Direccién de
ASUATES MArcarios LITIDIOGIIG, Ji oot s ins s s o s o A Al A AR5

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de MONTANA S.A.
e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucion N2 1009 de fecha 24 de noviembre de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==============smnmmmm e

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
IR PTIBRE == asin s m i e n i e S S M A M R S O S i S U S S

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de MONTANA S.A. expreso
agravios; en fecha 03 de abril de 2024 el representante convencional de DOMINGA ESTHER ARMOA
FRANCO contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 10 de abril de

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)A! analizar las marcas en pugna: SABROSUR Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. SABROSON (marca oponente) en conjunto es posible notar que entre las
mismas existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso
comun SABRO, en su conjunto son plenamente diferenciables.../.. Esta Direccion considera que las marcas
en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada contiene elementos que las hacen diferentes,
ademas de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro
de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... Ademas
cabe mencionar que la marca oponente, ya se encuentra coexistiendo con otras marcas que comparten el
mismo vocablo SABRO en la misma clase 43 y otras clases a nombre de distintos titulares, como SABROSA
PURO SOYA, SIG CHOW SABROSOBRE, SABROSA PURO GIRASOL, entre otros.../... Con ello notamos que
no existe impedimento para que la solicitud pueda coexistir en iguales derechos y condiciones que las ya
existentes.../... la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente.../..
Por lo expresado esta Direccién considera no hacer lugar a la oposicién deducida.----------=-==============--=----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONTANA S.A. y manifiesta: “(..) Niego
categoricamente que entre las marcas SABROSUR/SABROSON existan grandes diferencias en los aspectos
visual y fonético, pues ellas, a mas de compartir un mismo radical, poseen notorias semejanzas que las
vuelven sumamente confundibles y/o asociables entre si.../... La mera sustitucion de las dos letras finales de
la marca SABROSON de mi mandante, la particula ON, por la particula SUR es casi imperceptible tanto
desde el punto de vista de conjunto como por tener una fonética altamente parecida., por Jo-que dicha
modificacion no constituye un elemento que le otorgue el suficiente caracter diferenéial cofmo para hacer
viable el registro de la marca cuyo registro se solicita.../... Justamente ante una’ ision de conjunto, anteluna
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N¢ 74498/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO, +-----~r--s-=snmsnmmmmr oo mms s mtmmm oo e cmm o e e s e s

mirada integral de ambas marcas cuando puede ser percibido que ellas son directamente evocativas una de
la otra .../.. Un principio general y reconocido en materia marcaria, que al momento de juzgar la posibilidad
de confusién entre dos vocablos, se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre
ellos.../..En resumidas cuentas, la marca peticionada corresponde a la transcripcion casi total de la marca

tanto ruego a la Seriora Directora, dicte resolucién revocando en todas sus partes la Resolucién N°
0 1. U USRSV CURE—————

Que, contesta la expresién de agravios DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO vy, entre otros
argumentos, expresa: “La Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que al analizar las
marcas en pugna es posible notarque entre las mismas si existen diferencias en los aspectos visual y
fonetico, si bien comparten el mismo radical, de suo comtin SABRO, en su conjunto son plenamente
diferenciables.../.. Estamos delante de una marca que reune los requisitos de novedad y especialidad,
exigidos por la Ley de Marcas.../... Los argumentos invocados por la opoenente no son suficientes para que
la oposicion sea declarada procedente o revocada en razon de que las marcas son diferentes,
contrariamente a lo afirmado por la oponente de manera que no causard la temida dilucion de la marca
base de la firma Montana S.A..../... La Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se
ajusta al derecho, ya que coincide con la legislacién marcaria, en la jurisprudencia y a doctrina .../... Estamos
seguros que la Senora Directora sabra apreciar que no existe riesgo de confusion o asociacién entre las
marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni para el comercio en general../..
por lo tanto, y en merito de lo expuesto, dicte resolucién confirmando en todas sus partes la Resolucion N°
JOO T/ T3, = wxmmmmmmsmmsmnnia s s o B 3 e R e A B A R 8 R A N S SR S M S 50

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “SABROSUR Y ETIQUETA” (solicitada) y “SABROSON”"
(oponente).

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 percepciéon de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestiéon
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la Optica de los eventuales
CONSUIMIAOT@S. === mmmm e oo

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 43 comprende: “Servicios prestados
por establecimiento que se encarga esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el
consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto-servicio, cantinas,
bares y afines” ; mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clase 29 para
“Compotas, mermeladas, productos lacteos y todos los productos comestibles preparados para el consumo

9

0 12 CONSEIVACION. "= == === = e o o o e o oo

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es-e
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone 1a presentaciéryde una
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N2 74498/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.---- - —

PARAGUAI
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sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccioén a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas SABROSUR ¥ SABROSON. --=-=n=nmmnmmmm e oo

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caeria en
confusién, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible.-------------------eoceemeaaaee

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa. ----------=-=-==---ssommemnmone e

Que, en cuanto al analisis ortografico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana
claridad que, las marcas en pugna SABROSUR Y ETIQUETA (solicitada), y SABROSON (base de oposicion)
no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no
representan la misma idea conceptual..---===-==--mmomm s o

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincién fonética, debido que al pronunciarlas una a continuaciéon de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. -=-==-==-=-memem s m e

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen
suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extension de la
construccién de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo
ningun concepto podrian causar confusiéon en el publico consumidor, tal y como se puede apreciar en el
S TN COUBJIO ~mm om0 o i R 4 e i S b

marca solicitada

$

sabrosur
s,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias y que no existe riesgo de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N@ 74498/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO . -------n=xnmxmmxsmsemeennsn RS —

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N2 1009 de fecha 24 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccién de Asuritos Marearios Litiglosos. ~==r--r=ssssrrramsmmmrsmmmsmsussasoiasasinsssssmsns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SABROSUR Y ETIQUETA”, clase 43, Expediente N2 74498/2022, solicitada a nombre .
de DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula, ----=-=-----xsmmmseessannnneennaas

: Abg. Cladia Pamela Cristaldo
,k;,:i&' s l?gectbr:; General Inkerina
S & I:z:c‘v sidn Cenerzd de Pxo,“:é;d‘zd Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N@ 74507/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO, -------<======n======- —

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MONTANA
S.A. en contra de la Resolucién N2 1008 de fecha 24 de noviembre de 2023, dictada por la Direccion de
ASUNTos MAarcarios Litigios08, ¥, #r=sreessransianmssrmn e semasnsin e o a0 s S oo s AR S TR A U S i S0

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de MONTANA S.A.
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1008 de fecha 24 de noviembre de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. =-============s=smscemcesmnemmeoce oo

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
AT PIIESHD, rwmrmmmmmmmm e momm mmn e e em a2 e et i S R S R e S S AR S A S R SRS n SRS R

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de MONTANA S.A. expreso
agravios; en fecha 03 de abril de 2024 el representante convencional de DOMINGA ESTHER ARMOA
FRANCO contesta la expresion de agravios. Esta Direccién llamé autos para resolver en fecha 09 de abril de

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(..)Al analizar las marcas en pugna: SABROSUR Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. SABROSON (marca oponente) en conjunto es posible notar que entre las
mismas existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso

en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada contiene elementos que las hacen diferentes,
ademas de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro
de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... Ademas
cabe mencionar que la marca oponente, ya se encuentra coexistiendo con otras marcas que comparten el
mismo vocablo SABRO en la misma clase 30 y otras clases a nombre de distintos titulares, como SABROSA

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONTANA S.A. y manifiesta: “(..) Niego
categoricamente que entre las marcas SABROSUR/SABROSON existan grandes diferencias en los aspectos
visual y fonético, pues ellas, a mas de compartir un mismo radical, poseen notorias semejanzas que las
vuelven sumamente confundibles y/o asociables entre si.../... La mera sustitucion de las dos letras finales de
la marca SABROSON de mi mandante, la particula ON, por la particula SUR es casi imperceptible tant
desde el punto de vista de conjunto como por tener una fonética altamente parecida., por I¢ que dicha
modificacién no constituye un elemento que le otorgue el suficiente caracter diferencial comaq para hacer

viable el registro de la marca cuyo registro se solicita.../... Justamente ante una visién de conjunto

, ante una/

/
/

/
/



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD "% GOBIERNO prr. | PARAGUAI
INTELECTUAL ~# PARAGUAY | REKUAI

oA A

a

Resolucién N° % ) U

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 30 EXPEDIENTE N2 74507/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----==-=====en=s=smsmenccmnmeaannnnen e s

mirada integral de ambas marcas cuando puede ser percibido que ellas son directamente evocativas una de
la otra .../... Un principio general y reconocido en materia marcaria, que al momento de juzgar la posibilidad
de confusién entre dos vocablos, se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre
e]]os.../...En resumidas cuentas, la marca peticionada corresponde a la transcnpcio’n casi tota] de la marca

tanto ruego a la Seriora Directora, dicte resolucion revocando en todas sus partes la Resolucién N°
) R S 0SS

Que, contesta la expresién de agravios DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO vy, entre otros
argumentos, expresa: “La Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que al analizar las
marcas en pugna es posible notarque entre las mismas si existen diferencias en los aspectos visual y
fonetico si bien comparten el mismo radical, de suo ComLin SABRO en su conjunto son p]enamente

exigidos por la Ley de Marcas.../... Los argumentos invocados por la opoenente no son suficientes para que
la oposicion sea declarada procedente o revocada en razon de que las marcas son diferentes,
contrariamente a lo afirmado por la oponente de manera que no causara la temida dilucion de la marca
base de la firma Montana S.A..../.. La Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se
ajusta al derecho, ya que coincide con la legislacion marcaria, en la jurisprudencia y a doctrina .../... Estamos
seguros que la Sefnora Directora sabrd apreciar que no existe riesgo de confusioén o asociacion entre las
marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni para el comercio en general../..
por lo tanto, y en merito de lo expuesto, dicte resolucién confirmando en todas sus partes la Resolucion N°
JO08/2023. === rmmmmm oo e s e s

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “SABROSUR Y ETIQUETA” (solicitada) y “SABROSON”
(OPOMENEE). === oo

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 oOptica de los eventuales
COMIS UM A O === ==

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 30 comprende: “Exclusivamente las
preparaciones de alimentos como ser, sandwiches / bocadillos y emparedados, tartas saladas, empanadas de
carne [pasteles de carne], tortillas, hamburguesas, panchos [perros calientes], fideos/tallarines, macarrones,
rollitos de primavera”; mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clase 29 para
“Compotas, merme]adas, productos lacteos y todos los productos comestibles preparados para el consumo
0 1@ CONSEIVACION. === === oot

Groeral I ;
Ade ’.-?%.vm;rmu:.\:A um'usi:':..':
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N@ 74507/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO,----r-s-nnsnssmssmsmmsemsamsmms e e s e e e e e ame e e e

Resolucién N°

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas SABROSUR Y SABROSON .----- - mmmmmmm oo oo oo

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caeria en
confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible.---------=-----=--senceeeenaann

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en e] seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa, -=-----==--==-==s=msmmenmenme ool

Que, en cuanto al analisis ortogréfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana
claridad que, las marcas en pugna SABROSUR Y ETIQUETA (solicitada), y SABROSON (base de oposicion)
no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no
representan la misma idea conceptual..--==-==-=-=mmmm e

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen
suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensién de la
construccién de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo
ningun concepto podrian causar confusién en el ptblico consumidor, tal y como se puede apreciar en el
siguiente cotejo: ~—-r--~~-~crrmrmmrecmmcc e o en e A R T ST R R SR R S A i

marca solicitada

)

sabrosur
A

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién General
Considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias y que no exjste-riesgo de
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N¢ 74507/2022 A NOMBRE
DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO. --------r-=xrnsnmssmssmmssmsemmesmmnmme e mnsmnemmenmnee

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N2 1008 de fecha 24 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -==-==-===========mmmmmmmmmm oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SABROSUR Y ETIQUETA?”, clase 30, Expediente N2 74507/2022, solicitada a nombre .
de DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. -------------nsssmmneeannneaaaes :
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501

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 979 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "EURO SHOP Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21371/2013, SOLICITADA POR JAIME
MARTIN LUIS F. PENA GONZALEZ------------- - S R S

Asuncién, 1§ JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de AMS SOURCING
B.V. en contra de la Resolucion N° 979 de fecha 05 de junio DE 2018, dictada por la Direccién de Asuntos
IIAFCHTTON LITIBIDGOR, J5 wosenmsemowm et o s kA 0 M BB R R S

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de AMS SOURCING B.V.
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 979 de fecha 05 de junio de 2018, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, ======-=====csmnsmemmmm e

Que, en fecha 25 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
T s e e e e R e A A A M A M i M A

Que, en fecha 07 de agosto de 2018, la representante convencional de AMS SOURCING B.V. expres6
agravios; y en fecha 23 de noviembre de 2018, fue contestada la expresion de agravios por parte del
representante convencional del solicitante JAIME MARTIN LUIS E. PENA GONZALEZ Esta Direcci6n llamé
autos para resolver en fecha 01 de febrero de 2019.--=-===-===mmmmmmmmsme e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Cabe resaltar que el Articulo 6 quinquies del
Convenio de Paris y reconocido en el Articulo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: El propietario
de una marca de productos o servicios inscripta en le extranjero, gozara de las garantias que esta ley le
otorga una vez registrado en el pais..(..)../.. Analizando las constancias obrantes en el expediente, y
haciendo un analisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del criterio que las
marcas EURO SHOP Y ETIQUETA (solicitada) y EURO SHOPPER Y ETIQUETA (oponente extranjera), entre
las mismas no se aplica la prohibicion establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas inc. f).../.. No existe
ningin impedimento para que la marca solicitada pueda registrarse ya que la misma fue solicitada con
anterioridad.../... La marca presentada reane los e]ementos distintivos propios, que la hacen un signo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, AMS SOURCING B.V. y manifiesta: “(...) Si bien la
marca oponente EURO SHOPPER Y ETIQUETA no se encuentra registrada en nuestro pais, ella
indudablemente constituye una marca notoria y famosa, y a raiz de ello, es acreedora de una proteccion
especial, proteccién reconocida en el Convenio de Paris.../..Es sabido que a la hora de realizar un cotejo con
marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad, el criterio que se aplica debe ser riguroso o mas
estricto del normal. con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno../.. De seguir el
criterio del Inferior se producird una suerte de caos marcario pues una denominacion podra tener dos o
mas propietarios y el consumidor no sabria el verdadero origen de una marca, causando una seria
confusion en los consumidores.../... La marca pedida carece de los elementos distintivos que la hacen un
signo registrable, como ser originalidad y novedad dado que es una copia y una vil imitacion de la af: mw
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 979 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "EURO SHOP Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21371/2013, SOLICITADA POR JAIME
MARTIN LUIS F. PENA GONZALEZ-----------s--rnnxnnznnn- SRS

pugna también podrian ser confundidas y/asociadas desde el plano figurativo, dado que ellas poseen
etiquetas casi idénticas.../.. En resumidas cuentas, no puede distintiva y original una marca y una etiqueta
que sean copias y/o imitaciones, evidentemente con fines fraudulentos, de la afamada marca de mi
representada y de su diserio reconocido.../.. La marca solicitada por el adverso no es producto de su
imaginacion, sino que se inspiré en la marca de mi mandante.../... Por lo tanto, ruego al Sefior Director, dicte
resolucion revocando en todas sus partes la Resolucién N° 979/2018.7-=-=-==-======sscncesmmmmnmne e

Que, a su vez, la firma solicitante JAIME MARTIN LUIS FE. PENA GONZALEZ contesta la expresién de
agravios y, entre otros argumentos, expresa: “La marca EURO SHOPPER no se encuentra registrada en
nuestro pais, en ninguna clase segun el sistema de la Dinapi.../.. Mi contraparte intenta infundir todo tipo
de temor a mi cliente, por medio de colacionados, los cuales no esta autorizado a realizar pues no posee
absolutamente nada en nuestro pais.../.. Mi cliente presenté en fecha 22 de mayo de 2013, la solicitud de
registro de la marca EURO SHOP Y ETIQUETA, mi solicitud tienen prioridad en el tiempo y en el pais y no
es confundible con la solicitud realizada por mi oponente, tal y como intenta confundir con sus
argumentos falsos.../... Mi oponente planea instalar la caracteristica de marca notoria a u oposicion, pero es
sabido que el registro de la marca debe tener el uso de las marcas, de lo contrario a pedido de parte se
podra pedir la Cancelacién del Registro..../... Llama poderosamente la atencion como puede la adversa
afirmar que es su denominacion de fantasia la palabra EURO y al mismo tiempo coexistir pacificamente con
otros registros con la palabra EURO que cubren los mismos productos que la marca de su mandante.../... La
oponente no tiene ningun derecho a impedir el registro de la solicitud EURO SHOP en la clase 35.../... Niego
categéricamente que la denominacién que pretende registrar mi mandante carezca de los requisitos
indispensables, de especialidad y novedad para la viabilidad del registro../.. Conforme puede ser
observado, se reproduce y transcribe totalmente distinta, no genera absoluta confusién, mas atn en lo
fonético como en la redaccién de la palabra.../... Del exordio de consideraciones analizadas, la resolucion
recurrida debe ser confirmada y la presente solicitud debe ser registrada-------------==========mesmecmmmenmeuneunaen

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “EURO SHOP Y ETIQUETA” (solicitada en clase 35) y “EURO
SHOPPER Y ETIQUETA” (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 35). ----------=-==--smmmmmmmmmmceee e

Que, si bien la apelante basa su oposicion en la marca EURO SHOPPER Y ETIQUETA, registrada en
Aruba, Australia, Austria, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Croacia, China, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Tailandia,
Turquia entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros paises, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 30 de agosto de 2013, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 22 de mayo de 2013. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacién en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de su marca en el Pais.------------=--=------

Siguiendo con el andlisis, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Territorialidad, el cual supone que la proteccion que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
pais en que ella esta registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad pa
proteccion sobre la denominacién en pugna.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 979 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "EURO SHOP Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21371/2013, SOLICITADA POR JAIME
MARTIN LUIS F. PENA GONZALEZ-----=--=xr=xrmxrmxmmsmtmmemmsmmsmmsmmemmememmn smememme e e meme e

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais”, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la

oposicifn deducida, ~=--ms-=srmrmemaseoremencomn e n e as e mn s n s wn s mnmm s et a2 m e m e

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera EURO
SHOPPER Y ETIQUETA, no retine los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al
no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para
oponerse al registro nacional de la marca EURO SHOP Y ETIQUETA. Por tanto, corresponde confirmar la
RESOIICIBIT ~~mrorommmm e m o e e e e et s e i e i i

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

(=]

Art. 1 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 979 de fecha 05 de junio de 2018 dictada por la

Direccién de Asuritos Marcarios Litiglosos. ~n----==ss=sramsasmrserreannmnsrsnmsansnmnssssmman

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “EURO
SHOP Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 21371/2013, solicitada por JAIME
MARTIN LUIS F. PENA GONZALEZ------+---------se72

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 28, EXPEDIENTE N¢ 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
PATKILE 8§~~~ e e oo e

Asuncion, 1§ J|J| 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Amazon
Technologies Inc. en contra de la Resolucion N2 62 de fecha 23 de febrero de 2021, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s, y; -=--==-======mmmmmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de Amazon
Technologies Inc. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N2 62 de fecha 23 de
febrero de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------==--===-=smcsmmsmmnrmmnnannaaee

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
IR RN e s e S S 0 L R A AR i B A S R A B S A SRR S S i

Que, en fecha 25 de mayo de 2022, el representante convencional de Amazon Technologies Inc.
expresé agravios; en fecha 19 de julio de 2022 el representante convencional de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A. contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 05 de
AGOSEO A€ 2022, ~-mmmmm e m e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Al realizar el cotejo de las marcas ALEXIS (marca
solicitada) vs. ALEXA (marca oponente) , se puede apreciar que si bien comparten comparten la raiz de sus
denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben tomarse las denominaciones de forma aislada
los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las denominaciones en completo se
puede notar que poseen desinencias que permiten diferenciarlas en los planos visual, fonético e ideolégico,
al pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son djsimj]es yno dejan el mismo

institucion se puede corroborar que existen numerosas marcas registradas con las cuales la marca
oponente comparte la raiz “ALE-ALEX” y con las que se encuentra coexistiendo pacificamente..../... Esta
Direccién considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente.../... Por las razones expuestas
, conforme a la Ley 1294/98 procede no hacer lugar a la oposicion deducida.------------==-========-=snsmmrmcoccoan

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Amazon Technologies Inc. y manifiesta: “(..) La
misma no solo fue deducida en base a la marca citada, sino que también fueron invocados registros
extranjeros, algunos de los cuales concedidos en la c]ase 28, asz’ como en so]icitudes depositadas también

marca ALEXA, deposztadas en nuestro pais en las clases 9, 41, 42 y 45, todos los cuales han actualmente
madurado en registros../...Las afirmaciones del Inferior demuestran asi una malinterpretacion de los
hechos, lo cual hace derivar en una decisién errada e injusta..../...Mi representada posee numerosos
registros, ]oca]es R4 extranjeros, de una marca cuya burda 1m1taczon se pretende, Legistrar er
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 28, EXPEDIENTE Ne 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A. +--s-nmsmsoemmsmmssmsmememmm e me o e e e e e e e e e

locales y extranjeros, ya concedidos, los cuales fueron ofrecidos en la estacion procesal oportuna, y en
presencia de una marca que goza de tales caracteres, se rompe el principio de especialidad.../...Las marcas
enfrentadas no sélo comparten la raiz de sus denominaciones, tal como se afirma, sino que practicamente la
totalidad de la marca de propiedad de mi representada se encuentra reproducida en la marca pedida,
donde la mera sustitucion de la letra “A”, colocada en la parte final de aquella, por las letras “IS’,
introducidas por la solicitante’ .../...Las marcas ALEXA / ALEXIS poseen Ia misma cantidad de silabas y

letras integrantes y de que poseen casi la misma longitud, ellas presentan una vision de conjunto
extremadamente similar../..La marca ALEXA es una marca notoria y famosa y por tanto, ante un cotejo
realizado con ella, el criterio de especialidad no es aplicado .../.. No se exige una estricta igualdad de clases
../.. Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca .../... No existen en la clase 28
numerosas marcas que tengan como raiz la particula ALEX sino tan solo una../.. El riesgo de
confundibilidad indirecta existente entre las marcas en pugna, es suficiente razoén para revocar la
2ESGICTON HOY GDEIAER", = emm s o e s e o e R m o o

Que, contesta la expresion de agravios MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. y, entre otros
argumentos, expresa: “Esta parte manifiesta su absoluta coincidencia con lo manifestado por el inferior en
el Considerando de la resolucion recurrida, pues esta demas decir que la desinencia entre ambas palabras
es de notoria variaciéon gramatical, XIS-XA ../..Hacen que las denominaciones NO SEAN IDENTICAS../.. No
es susceptible de causar confusion.../.. Las marcas en pugna pretenden identificar productos/servfcios

claridad que los servicios en lo absoluto tienen alguna asociacion.../.. En cuanto a la semejanza en los
planos denominativo y visual también son diferentes./..No existe riesgo de confundibilidad indirecta../...
T a]es denominacjones SON DIFERENTES ni tan siquiera corresponden a ]a misma clase ]os mismos estan

servicios de la Clase 28, limitindose EXCLUSIVAMENTE a articulos de pesca.../..Son varios los tltulares que

ostentan la marca que tiene en su denominacion la “raiz” de las marcas solicitadas por mi parte y las

oposicionante, “ALEX”.../...Independiente de la clase, COEXISTEN, y queda demostrando que SIENDO
VARIOS LOS TITULARES, pueden COEXISTIR sin peligro de causar confusion”-----=--===========zzzzszszzoczconnee

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “ALEXIS” (solicitada) y “ALEXA” (oponente).-------------==----=--------

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
COTIS TGOS - ~erwm i wmm e e i R

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 28 comprende:

articulos para la pesca”

; mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 28, EXPEDIENTE N 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
00

RESUELVE

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucién N2 62 de fecha 23 de febrero de 2021 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -==-===========csmnsmmmmnmmmm oo

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ALEXIS”, clase 28, Expediente N2 32372/2018, sollc:ltada nombre de MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A.==s-=<-sss=sasznsnncssmmsefonscnnasansanneNcasms

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -------s--nrsseseemesmcs i o

47
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 28, EXPEDIENTE Ne 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A..-----=r-nsmrsmenes- S ——

de terceros; servicios de cumplimiento de pedidos, es decir, servicios relacionados con el ingreso y
procesamiento de pedidos; suministro de informacién del producto con el fin de asistir en la seleccion de
mercaderias de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor; prestacion de servicios de
optimizacion de motores de bisqueda; servicios de comparacion de compras, es decir, promocién de los
bienes y servicios de terceros; administracion de bases de datos y archivos computarizados; creacion de
indices, sitios y otros recursos de informacion disponibles en redes informaticas globales y otras redes
electrénicas y de comunicaciones para terceros; suministro de informacién de productos de consumo con
el fin de seleccionar mercancia de consumo general para cumplir con las especificaciones y necesidades del

2]

consumidor; informacion comercial y asesoramiento para CONSUMIdOres. ™=--==-===============szscssocscocooooooooe

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

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caeria en
confusion, al no compartir lugares de venta, y asi la coexistencia se vuelve posible.---=---=---=---czzmcmcoceonn-

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexioén competitiva directa. ------=--===-s--=s--csocsoosoocooeoo oo

Que, en cuanto al analisis ortografico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana
claridad que, las marcas en pugna ALEXIS (solicitada), y ALEXA (base de oposicién) no se leen de la misma
manera, siendo fonéticamente disimiles y por lo expuesto en el parrafo anterior, no representan la misma
68 CONBRPITUAL o= e m s b e oo o o i e M e e T S

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil, ----~--mr-m=-mmrmemmoee e on e e e e

POR TANTO, _
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD IND{X
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS’, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----r--nnrrmrmemmsmememmememmsmemmemeamsm e e e e meeme e e

Asuncion, 18 JUL ZUZA

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Amazon
Technologies Inc. en contra de la Resoluciéon N° 730 de fecha 22 de diciembre de 2020, dictada por la
Diregeion de Asinbos Marcarion Lilipioseg, Y ==-mmemsmemmmm mmm o e o s i o e w1

RESULTA:

Que, en fecha 07 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de Amazon
‘ Technologies Inc. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 730 de fecha 22 de
diciembre de 2020, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==-==========-=s==sscssmcemocnocaaoes

Que, en fecha 22 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 07 de enero de 2022, el representante convencional de Amazon Technologies Inc.
expresoé agravios; en fecha 23 de junio de 2022 el representante convencional de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A. contesta la expresion de agravios. Esta Direccién llamoé autos para resolver en fecha 12 de julio
. 1 S VNS SRV SN———

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Al realizar el cotejo de las marcas ALEXIS (marca
solicitada) vs. ALEXA (marca oponente) , se puede apreciar que si bien comparten comparten la raiz de sus
denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben tomarse las denominaciones de forma aislada
los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las denominaciones en completo se

' puede notar que poseen desinencias que permiten diferenciarlas en los planos visual, fonético e ideolégico,
al pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son disimiles y no dejan el mismo
recuerdo.../.. Conforme a las constancias del expediente administrativo y al sistema informatico de esta
institucion se puede corroborar que existen numerosas marcas registradas con las cuales la marca
oponente Comparte la raiz “ALE-ALEX” y con las que se encuentra coexistiendo pacificamente..../... Esta

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Amazon Technologies Inc. y manifiesta: “(...) La
misma no solo fue deducida en base a la marca citada, sino que también fueron invocados registros
extranjeros, algunos de los cuales concedidos en la clase 35, asi como en solicitudes depositadas también en
el extranjero, todos de la marca ALEXA.../....También fueron invocadas las solicitudes de registro de la marca
ALEXA, depositadas en nuestro pais en las clases 9, 41, 42 y 45, todos los cuales han actualmente madurado
en registros.../...Las afirmaciones del Inferior demuestran asi una malinterpretacion de los hechos, lo cual
hace derivar en una decision errada e injusta..../...Mi representada posee numerosos registros, locales y
extranjeros, de una marca cuya burda imitacion se pretende registrar en estos autos..../...Mas alla de la
aparente especificidad de productos pedidos, no debe ser olvidado que la marca ALEXA goz

Dm:cto A" Gencrdd
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A..-==-=-========ccceoeaemeaeaeeeeoe

goza de tales caracteres, se rompe el principio de especialidad../...Las marcas enfrentadas no sélo
comparten la raiz de sus denominaciones, tal como se afirma, sino que practicamente la totalidad de la
marca de propiedad de mi representada se encuentra reproducida en la marca pedida, donde la mera
sustitucion de la letra “A”, colocada en la parte final de aquella, por las letras “IS”, introducidas por la
solicitante’../.. Las marcas ALEXA / ALEXIS poseen ]a misma cantidad de silabas y Vocales.../...E]]as

criterio de especialidad no es aplicado .../.. No se exige una estricta 1gua]dad de clases .../... Nadie tJene el
derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca .../... No existen en la CLASE 35 numerosas
marcas que tengan como raiz la particula ALEX sino tan solo una.../... El riesgo de confundibilidad indirecta
existente entre las marcas en pugna, es suficiente razén para revocar la resolucion hoy apelada”.

Que, contesta la expresién de agravios MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. y, entre otros
argumentos, expresa: “Esta parte manifiesta su absoluta coincidencia con lo manifestado por el inferior en
el Considerando de la resolucién recurrida, pues esta demas decir que la desinencia entre ambas palabras
es de notoria variacion gramatical, XIS-XA ../..Hacen que las denominaciones NO SEAN IDENTICAS../.. No
es susceptible de causar confusién../.. Las marcas en pugna pretenden identificar productos/servicios
comprendidos en las clases 28 y 35 ambos son plenamente diferenciables.../.. Se colige con meridiana
claridad que los servicios en lo absoluto tienen alguna asociacion.../.. En cuanto a la semejanza en los
planos denominativo y visual también son diferentes./..No existe riesgo de confundibilidad indirecta.../...
Tales denominaciones SON DIFERENTES, ni tan siquiera corresponden a la misma clase los mismos estan
individualizadas claramente los servicios que ampara cada una../..La solicitada por mi parte, refiere a
servicios de la CLASE 35, limitandose EXCLUSIVAMENTE a articulos de pesca.../..Son varios los titulares que
ostentan la marca que tiene en su denominacion la “raiz” de las marcas solicitadas por mi parte y las
oposicionante, “ALEX”../...Independiente de la clase, COEXISTEN, y queda demostrando que SIENDO
VARIOS LOS TITULARES, pueden COEXISTIR sin peligro de causar cOnfusion”--------===========szzzzszzsmczsozuo-

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (base de oposicion), 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.----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:

“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las Caractenst1cas
tipicas, la impresion genera] y]os prmapa]es e]ementos del SIgI’)O ”En ese sentido, corresponde armatizar si
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A..---

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna “ALEXIS” (solicitante) vs “ALEXA” (oponente) no se leen de la misma manera,
como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendran pronunciacién semejante, ni
representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes
semejanzas denominativas como para afirmar que existe algiin riesgo de confusion. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las Mismas: ==-=-=======smmmmmsmmm oo

ALEXIS  (marca solicitada), y
ALEXA  (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en comun, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el grafico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin
mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y
que hacen ala distincién y posible coexistencia de las marcas en conflicto.--------------=-----smommmmmmmcoceoa

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador 1nternac1onal clase 35, el solicitante pretende
cubrir servicios de “f all.
para Ja pesca; mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para “Servicios
de publicidad; servicios de publicidad y marketing, es decir, promocién de productos y servicios de
terceros; servicios de cumplimiento de pedidos, es decir, servicios relacionados con el ingreso y
procesamiento de pedidos; suministro de informacion del producto con el fin de asistir en la seleccion de
mercaderias de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor; prestacion de servicios de
optimizacién de motores de busqueda; servicios de comparacion de compras, es decir, promocién de los
bienes y servicios de terceros; administracion de bases de datos y archivos computarizados; creacién de
indices, sitios y otros recursos de informacién disponibles en redes informaticas globales y otras redes
electrénicas y de comunicaciones para terceros; suministro de informacién de productos de consumo con
el fin de seleccionar mercancia de consumo general para cumplir con las especificaciones y necesidades del
consumidor; informacién comercial y asesoramiento para consumidores. De lo expuesto se puede concluir
que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran
bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusién para el consumidor final teniendo
en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -------=r==r==mcmmrmrrme e ree e e e e e

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 35, no hay relaciéon entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusién debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusién debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas, asi como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede ar
que el publico consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que estdn

consumidores diferentes.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A. -------r-xnennnenenns SN S

Resoluciéon N°

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que
deben ser cotejados y que hacen a la distincién y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.-------

Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 35 con
las mismas semejanzas planteadas en la presente oposicion, sin que por ello se haya puesto en riesgo al
piibilico:consumton; meessmame s umommmat s ot eu et S e b Sl e M i b s

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario
THAGROTNAL < e e e et o i i i i i S R R R P o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
arriba a la conclusion en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda
posibilidad de confusién y/o asociacién de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde
confirmar la Resolucién recurrida,-=-=-=-=--=-===meraemmmeemmmme et ee ctn e e e m e e e e

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N° 730 de fecha 22 de diciembre de 2020 dictada por la
Direccion de Asunfos Marcarios Litigi0s0s, =-ssssr=sssssssasusscannsasmannmcnumcmansassnsnss

Art. 2 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ALEXIS”, clase 35, Expediente N° 32374/2018, solicitada g/nombre de MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A..------=s=snnnmnmssemnssnsnnsnandommon oo Do

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula. -------=-------=-=-=--=--- sgacaemes

oS,

b e




DIRECCION NACIONAL DE

2% PROPIEDAD @ GOBIERNO per. | PARAGUAI
* INTELECTUAL < PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
h @ 4
W
Resolucién N °L

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOL Y
ETIQUETA”, CLASE 04, EXPEDIENTE N° 15771/1998, A NOMBRE DE SOL PETROLEO S.A.---

Asuncion, 18 JUL 2024

VISTO: El estado actual de estos autos y, =-===-====-===x=ss=mmmmmece e
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 08
de abril 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. -----------=---=-x-zsmmnsonsannaaoaaee

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

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cédigo 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. c) 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
COLSICETE TIBCRSATIAS =>sssisenss s oo i e S 6 S R kA A e B e AR R S R i i

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 “SOL Y
ETIQUETA” clase 04, Acta N° 15771/1998, solicitada a nombre de SOL PETROLEO S.A., y dar continuidad a su
e = oaT L (o) (0] s B

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General Interina de la Propiedad Industrial: -~----------=ceeseersescmermmmnrmccmec oo

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “SOL Y
ETIQUETA”, Acta N° 15771/1998, clase 04, solicitada a nombre de SOL PETROLEO S.A.------------=-=-------

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

3) NOTIFIQUESE por cédula. =-=-================zmmmmmmmmmmmmmmmmnnocoooooooooooooeoeoceeee [

r> Ger 2eal idn o
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meral de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1355 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 1051 DE
FECHA 05 DE AGOSTO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. FISAE Y ETIQUETA”, CLASE
35, EXPEDIENTE N° 52515/2018 A NOMBRE DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. =---====-======-

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar las resoluciones recurridas y ordenar la continuidad de los tramites
del registro de la marca “FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. FISAE Y ETIQUETA”, solicitada por FERRETERIA

INDUSTRIAL S.A.E.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. ]1°

Art, 29

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones N° 1355 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 1051 de fecha
05 de agosto de 2020, dictadas por la Direccion de Marcas. ==--=--========ss=smnsemnaans

ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“FERRETERIA INDUSTRIAL S.AE. FISAE Y ETTQUETA”,‘,,Q_lgse 35, Expediente N°
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1165 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63293/2018 A NOMBRE DE JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.RL. e ———— - .

Asuncién, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS S.R.L. en contra de la Resolucion N° 1165 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada
por la Direccion de Marcas, y; =---=-======nmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 10 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de JOBS SERVICIOS
DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon N° 1165 de
fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas. ------===-====-====-=smzmsmmmnmmcnocee oo

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
HUMANOS S.R.L. expresé agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresién de agravios y llama
autos para resolver en fecha 06 de mayo de 2021, --=-=--=nnmmmmmmm s m oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca JOBS-SERVICIOS
DE RECURSOS HUMANOS, registrada con el nimero 382482 en fecha 03 de julio de 2013 a favor de JOBS
SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas,
muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion
entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha
Jugar a 10 sOliCitad0. ” -=-==-=====mmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
S.R.L. y manifiesta: “La presente solicitud de registro corresponde en realidad al mismo titular de la marca
registrada que figura como antecedente -conforme ha sido adecuado-, por lo que ya no existe impedimento
alguno para que la misma sea conCedido”. -===-============mmmmm e

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

Que, en primer lugar, esta Direccién considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los
titulares de las marcas en pugna: JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. (titular de la marca base
de rechazo) y JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.RL. (titular de la marca solicitada) son la
10 R0 0L ) b B

Que, ademas, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En
este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 382482 de la marca “JOBS-SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS" a nombre de JOBS SERVIC]OS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. ven ié el

) : I§ta-Cristaldo
Directora Genera Interina

ccion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1165 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JOBS Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63293/2018 A NOMBRE DE JOBS SERVICIOS DE RECURSOS
FIUMANOS S:RLL, ~----=rcmmmncmnmmnmmscmammonmon comnmaon semamssanansn s S o A o S S e

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca “JOBS Y ETIQUETA?, solicitada por JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SR.L. -

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1165 de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de' Marcas, »==s-=-s=-ss=sransasssssressnnsannsemsnasacnnennans ssnnsnsnsnmssnsasmg = usnns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“JOBS Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 63293/2018, solicitada a nombre de
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. --------r<cxn-senesSqomene \
Art. 30 NOTIFIQUESE.

& ’

AN -
Abg: Claudia Pamela Cristaldo

# Directora Genera nterina

&t
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ST
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 675 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LA PAULINA DECO Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36814/2020, A NOMBRE DE
ROSA MARIA HAYES DE PISTILLL =--=sssssssennsssnmsmmemmeemmsmmemmos e mes e eem oo cene -

Asuncion, 18 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MOLFINO
HERMANOS S.A. contra la Resolucién N° 675 de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LitigI0S0S, y; ===========rmmmm e oo e e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
MOLFINO HERMANOS S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 675 de fecha 08 de
octubre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. =---==========xznssmmssmnsmnmmmnananaaaas

Que, en fecha 27 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
INEEIPUESTO. === === m e m e e e oo e e e e

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de MOLFINO HERMANOS S.A.
expreso agravios; y en fecha 22 de septiembre de 2022, fue contestada la expresiéon de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2022. -------------=mmmmmmmmmse oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Al cotejar las marcas en pugna LA PAULINA DECO Y
ETIQUETA (solicitada en clase 35) vs. LA PAULINA (oponente registrada en la clase 29) se comprueba que
no existe identidad de clases, la solicitada se encuentra destinada para cubrir los siguientes servicios:
importacion, comercializacion y venta de articulos de decoracion para el hogar, ropa de mesa, ropa de
cama..., por la otra parte, la marca oponente se encuentra registrada para proteger productos de la clase 29
tales como: carne, pescado, carne de ave y carne de caza .../... los productos que pretender identificar son
tota]mente diferentes, por lo que no existe el riesgo de confusion / la marca so]icitada se diferencia

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “El solicitante se encuentra
reproducida en un 100% en la marca registrada e incluso en la misma secuencia .../.. el aditamento del
elemento deco no es ébice para considerar que otorga novedad a esta imitacion”, ---=---=--=========-===zzzzzuzz--

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “Las marcas
en pugna pertenecen a clases diferentes de la nomenclatura oficial, mi solicitud protege servicios de la
clase 35, mientras que la base de oposicién protege prodcuctos de la clase 29 .../... es absurdo pretender
relacionar servicios de venta de articulos de decoracién, ropa, etc. con productos alimenticios de origen
animal, verduras... .../... existen otras marcas registradas que llevan en su denominacién la palabra PAULINA
INScriptas en clases diferentes”. ----------mme e

ChctaHIntering
ropiedad Industria]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 675 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LA PAULINA DECO Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36814/2020, A NOMBRE DE
ROSA MARIA HAYES DE PISTILLL ----------=---=- : .

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA PAULINA DECO Y ETIQUETA (solicitada)
y LA PAULINA (marca oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse
presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho
marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas
puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones
analizadas se comparten los vocablos LA PAULINA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser
tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. --------=--==-==-==-cccmcooomonaoen

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “LA PAULINA” registrada para la totalidad de productos de la clase 29 “Carne, pescado,
carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros
productos lacteos; aceites y grasas para uso alimenticio”, mientras que la marca en tramite de registro “LA
PAULINA DECO Y ETIQUETA” solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase
35 “importacién, comercializacion y venta de articulos de decoracién para el hogar, ropa de mesa, ropa de
cama, ropa de bario; cubiertos, vasos, platos, vajilleria, porta cubiertos, repasadores, servilletas, manteles,
individuales, paneras, cortinas, cortinas de bano, alfombras, almohadones, sabanas, fundas, muebles,
mesitas de luz, estantes, cuadros y veladores”, ---=-=-===«=«cseeeemmmmm oo

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las
marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y ademas la registrada abarca
un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa (rubro de comercializaciéon de
articulos de hogar por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente). ---=--=--=--=-------

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominacién “La Paulina” en letras cursivas de color
azul y debajo la palabra DECP escrita en letras imprentas maytsculas de color azul, con un disefio de flores
azules en la parte superior e inferir de la denominacién y a su vez todo esto rodeado por dos lineas, siendo
una de ellas de puntos en color azul, la cual en conjunto deja una impresion diferente, de ello se colige que
no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor: --------======zssesmmmomncocmnnneoas

marca solicitada marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién consideraque la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 675 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LA PAULINA DECO Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36814/2020, A NOMBRE DE
ROSA MARIA HAYES DE PISTILLL ---------s-=----- U — R ————

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

(=]

Art. 1 CONFIRMAR la Resolucién N° 675 de fecha 08 de octubre de 2021 dictada por la Direccién

de Asuntos Marcarios Litigios0s. ============cnmmmmmmm e e

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “LA PAULINA
DECO Y ETIQUETA”, clase 35, Acta N° 36814/2020, solicitada a nombre de ROSA MARIA
HAYES DE PISTILLL------sn-sessessasssssssmemsmssssamsmsmsmsememememeeflonmneeee N e

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. --------m=m-s-smrsememnannes N I S—

Dlrecc' n General de l’roplcdad Induc ria
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 160 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LYSOL ON THE GO”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 25956/2021 A NOMBRE DE RECKITT
351044 15 o1 s - -

Asuncién, 18 JUL 2[]24

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de S.C. JOHNSON &
SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN en contra de la Resoluciéon N° 160 de fecha 09 de marzo de
2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; =--=--=-==-==-==-menmemmmemmnmmmcccec oo

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de S.C. JOHNSON &
SON, INC,, UNA CORPORACION DE WISCONSIN e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucién N° 160 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 02 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2023, el representante convencional de S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA
CORPORACION DE WISCONSIN expresd agravios; y en fecha 27 de julio de 2023, fue contestada la
expresion de agravios. Esta Direccién llamoé autos para resolver en fecha 01 de septiembre de 2023. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Analizada la oposicion LYSOL ON THE GO
(solicitada) vs. LYSOFORM (oponente), resultan que las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los
efectos de su coexistencia pacifica. La solicitada es distinguible en los aspectos gramatical, visual y fonético
../... 1a solicitante posee registro de la marca LYSOL en la clase 21, 05 y 03 con registros N° 517.870, 517.869 y
517.767 respectivamente, por lo tanto, no existe razoén alguna para impedir el registro solicitado .../... es
criterio de esta Direccion no hacer lugar a la oposicion deducida”.---=--=-================nsmmmmosom oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION
DE WISCONSIN y manifiesta: “Si bien las marcas en conflicto presentan ciertas diferencias en cuanto a las
desinencias, no es menos cierto que ellas comparten la misma parte inicial, la particula LYS, la cual no
puede ser considerada como de uso comiin en la clase pedida .../.. el mero hecho de sustituir la particula
FORM, por la letra L y de agregar la frase ON THE GO, lo cual es meramente secundaria, no constituye un

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “Las diferencias se pueden verificar
a simple vista en la estructura de las marcas en pugna, ya que la solicitada es una marca compuesta
conformada por 12 letras mientras que la oponente es una marca simple de 8 letras .../.. mi mandante
pretende registrar una marca que posee diferencias sustanciales con la marca base de la oposicion .../... mi
mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca LYSOL, y por otro, que las marcas registradas a
nombre de mi mandante y la base de la oposicion LYSOFORM conviven pacificamente”. ----------y&==—-==----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o ng| del recurso

Interpuesta. -—-r-cremrememmcrnmmc e oo e s e e R e 3 S \ \ A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 160 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LYSOL ON THE GO”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 25956/2021 A NOMBRE DE RECKITT
BENCKISER LLC. —— P —

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LYSOL ON THE GO (solicitada en clase 05) y
LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA (oponente en las clases 03, 05 y 21), vemos que al iniciar el analisis
de las denominaciones, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
LYSO, no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, son
muy diferentes una de la otra y dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista
una confusién entre dichas marcas. La marca solicitada posee doce letras que conforman cuatro vocablos,
en cuanto a registrada posee ocho letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre las MiSMas:------==-=n=smnme oo

LYSOL ON THE GO (marca solicitada), y
LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuaciéon de la otra, tenemos que la impresién
auditiva que generan ambas es disimil. Adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién
los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusiéon de Marcas”
explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir el vocablo
LYSO, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta
los demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucion ---------==---=--=ssmnnsmmmcmmmcemccoeeooe

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada LYSOL, clase 05, Registro N° 517869. Es decir el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar y en la
misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de
UNa MAarca qUE ya le Pertenece. - ----=nrmmsnmmmm e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 160 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. =-=-=-========cseseemememem e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “CYSOL
ON THE GO?”, clase 05, Expediente. N° 25956/2021, solicitada a nombre de RECKITT
BENCKISER LLC, «----=svsssssmssnssnmsomansosuns s sama scatsorsnsmfacnssanMortmnses

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula, ---==============s=szssmeeeeee-

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 161 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LYSOL ON THE GO”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25959/2021 A NOMBRE DE RECKITT
BENCKISER LLC. ------nxsnxsnems S —

Asuncion, 1§ JUI 202

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de S.C. JOHNSON &
SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN en contra de la Resolucién N° 161 de fecha 09 de marzo de
2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ---============sszszzssscmmmmermmsmmmmmamnnmnacmmnnnas

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de S.C. JOHNSON &
SON, INC.,, UNA CORPORACION DE WISCONSIN e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la
Resolucién N° 161 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --

Que, en fecha 02 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2023, el representante convencional de S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA
CORPORACION DE WISCONSIN expres6 agravios; y en fecha 27 de julio de 2023, fue contestada la
expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 01 de septiembre de 2023. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Analizada la oposicion LYSOL ON THE GO
(solicitada) vs. LYSOFORM (oponente), resultan que las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los
efectos de su coexistencia pacifica. La solicitada es distinguible en los aspectos gramatical, visual y fonético
../... 1a solicitante posee registro de la marca LYSOL en la clase 21, 05 y 03 con registros N° 517.870, 517.869 y
517.767 respectivamente, por lo tanto, no existe razoén alguna para impedir el registro solicitado .../... es
criterio de esta Direccion no hacer lugar a la oposicion deducida’.--==-==-=--=-=r==n=ssmszarrseesesnnsmcamnonsssssanaae

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION
DE WISCONSIN y manifiesta: “Si bien las marcas en conflicto presentan ciertas diferencias en cuanto a las
desinencias, no es menos cierto que ellas comparten la misma parte inicial, la particula LYS, la cual no
puede ser considerada como de uso comun en la clase pedida .../.. el mero hecho de sustituir la particula
FORM, por la letra L y de agregar la frase ON THE GO, lo cual es meramente secundaria, no constituye un
elemento diferenciador .../... debido a las notorias semejanzas existentes, las marcas en pugna se recordaran
de manera analoga y el consumidor terminara confundiendo una marca con la otra’. ---------==-=====-=-===------

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “Las diferencias se pueden verificar
a simple vista en la estructura de las marcas en pugna, ya que la solicitada es una marca compuesta
conformada por 12 letras mientras que la oponente es una marca simple de 8 letras .../.. mi mandante
pretende registrar una marca que posee diferencias sustanciales con la marca base de la oposicion .../... mi
mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca LYSOL, y por otro, que las marcas registradas a
nombre de mi mandante y la base de la oposicion LYSOFORM conviven pacificamente”. --=----==--======---=----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del reg
interpuesto.



DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD % GOBIERNO pr. | PARAG Al
"% INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI
PARAGUAY

0509
Resolucién N° o W%

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 161 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LYSOL ON THE GO”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 259592021 A NOMBRE DE RECKITT
BENCKISER LLC. ------ R ———————

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LYSOL ON THE GO (solicitada en clase 03) y
LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA (oponente en las clases 03, 05 y 21), vemos que al iniciar el analisis
de las denominaciones, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
LYSO, no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, son
muy diferentes una de la otra y dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista
una confusion entre dichas marcas. La marca solicitada posee doce letras que conforman cuatro vocablos,
en cuanto a registrada posee ocho letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre 1as MiSMas:---------=-=======mmmmmm oo oos oo

LYSOL ON THE GO (marca solicitada), y
LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es disimil. Adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién
los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas”
explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir el vocablo
LYSO, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta
los demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucion --------=--=--=--cmnsmmmmsmmmeoeeee

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada LYSOL, clase 03, Registro N° 517767. Es decir el
titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar y en la

misma clase 03, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de
UNa marca qUe ya l@ pertenece. =« --==xmnmmmmm oo oo

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 161 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----============smmmmmmme oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “LYSOL
ON THE GO”, clase 03, Expediente. N° 25959/2021, solicitadd

BENCKISER LLC, -+--nmmrmemsmememnmnmnmnmem oo f N
, ST
Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula, ------m-m-sememeemee failomenn \
' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013. v ‘ P . "tmm” resina,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 466 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43392/2019 A NOMBRE DE LOS
NOGALES S.A. U SG——

Asuncién, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CASINOS
PARAGUAYOS S.A. en contra de la Resolucion N° 466 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcariog LitigIos0s, Jj «-===sssrsnssnnsmtassun ausse e s sas nh s e ba mm s ca o n o cin s o b s e

RESULTA:

Que, en fecha Ol de julio de 2022 se presenta el representante convencional de CASINOS
PARAGUAYOS S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 466 de fecha 20 de
junio de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---=---=-==-==-==-csssecaecmmcamcaccnacnannns

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022, el representante convencional de CASINOS PARAGUAYOS
S.A. expreso agravios; y en fecha 26 de mayo de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024, --------=-=---=s-s-mmmmmmmmme oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CASINO
CARNAVAL (oponente) y MUNDO CASINO (solicitada), esta Direccién es del criterio que si bien la marca
solicitada tiene elementos en comun con la marca base de la oposicion, cabe mencionar que el vocablo
CASINO es comun para la clase, y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven
novedosa y original ../.. ya existen varios registros con la denominacion CASINO coexistiendo en el
mercado ../.- la oposicion deducida deviene IMprocedente’, -=-===-=--=ssseamassuammuccssosmmnmonsonssmnaimmsmssissnin

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CASINOS PARAGUAYOS S.A. y manifiesta: “E/
consumidor atenderia tinicamente al elemento preponderante que en este caso consiste en la palabra
casino .../... mi representada posee una familia de marcas con el vocablo CASINO, el cual en su forma plural
es parte de su nombre comercial ../.. no existen elementos que diferencien lo suficiente las marcas
enfrentadas en los aspectos visual, fonético e ideolégico ../.. las marcas en conflicto se recordaran de
manera analoga, pues la una, es evocativa de la otra .../... la marca MUNDO CASINO Y ETIQUETA carece por
comnpleto de elementos distiniliVOg PIOMIEE . ~~===«=m==mrrmmmnmasmpmn waummmemnm s mmmmsime m ot e = mo i m =

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “E/ titular de
una marca con un elemento de uso comtin sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores .../... 1as
etiquetas de la marca oponente y la marca solicitada, en ambas puede observarse que la palabra CASINO es
un elemento secundario en el impacto visual, las disposiciones, tipografias e incluso los colores son
distintos .../... la marca MUNDO CASINO solicitada por mi mandante reune los requisitos de novedosidad y

a Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 466 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43392/2019 A NOMBRE DE LOS
NOGALES S.A, ---rnmrmnmmmmmemmems e oo o e e e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas MUNDO CASINO Y ETIQUETA (solicitada) y
la marca CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el anélisis 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “CASINO”, el mismo deviene irrelevante al ser
de uso comun, como se analizara en el parrafo siguiente. De dichas particularidades ortograficas se genera
una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuaciéon de la otra, tenemos que la
impresion auditiva que generan no es similar: --=---=--=smeecmm s re s

MUNDO CASINO 'Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (marca oponente)

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 entre las denominaciones MUNDO
CASINO Y ETIQUETA (solicitada), y CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo
“CASINO”, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido,
segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas
las marcas: CASINO CAACUPE, clase 41, Registro N° 446655 a nombre de AZAR INTERNACIONAL S.A;;
CASINO DEL SOL, clase 41, Registro N° 547801 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR SA; CASINO 7
SALTOS, clase 41, Registro N° 493491 a nombre de 7 SALTOS S.A.; CASINO CERRO CORA, clase 41, Registro
N° 532963 a nombre de CASINO CERRO CORA 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. --=--==-==-=-cenmmemmmm e

Que, siendo asi, el vocablo “CASINO” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el analisis 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 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 NECeSario en €] COMEICIO”. =============m==mmmmn e

Que, desechando el anlisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo negro con la denominacién “MUNDO”
en letras maytsculas blancas como elemento preponderante en el centro de un circulo cortado en la mitad
por una figura rectangular, teniendo en la parte inferior la denominacién “casino” en letras minusculas y
dentro del circulo estan dispuestos los naipes caracteristicos de los juegos de azar , mientras que la segunda

(marca oponente) cuenta con fondo blanco con la denominacién “Carnaval” en letras negra

v ‘,u\k >
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 466 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43392/2019 A NOMBRE DE LOS
(0 1CT V0 L T VS RIS

marca solicitada marca oponente

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida. ------=---=--==--=s-comoecmococcoonooe o

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N° 466 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=-=--=-===-==s=ecseemenmmmameme e

Art. 29 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, clase 41, Expediente. N° 43392/2019, solicitada a
nombre de LOS NOGALES S.A.

L Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. -----s--s-sssrmrmemmemmemeenee oz
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 467 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43393/2019 A NOMBRE DE LOS
NOGALES S.A. ---

Asuncion, 18 JUL 2[]2’}

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de CASINOS
PARAGUAYOS S.A. en contra de la Resolucion N° 467 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Direccion
de Asunitos Marcarios LItigie508, Jj ~—ns-=====-smmmmmmmmsmn e mnon oo o ma s mm m e e e e s m e R e i A

RESULTA:

Que, en fecha 0l de julio de 2022 se presenta el representante convencional de CASINOS
PARAGUAYOS S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resoluciéon N° 467 de fecha 20 de
junio de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-=============sszssmcmonmmmnmonaeoceooeees

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022, el representante convencional de CASINOS PARAGUAYOS
S.A. expresé agravios; y en fecha 29 de mayo de 2023, fue contestada la expresiéon de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 03 de junio de 2023. -------=--=-=====-rmmmmmmmoeo oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CASINO
CARNAVAL (oponente) y MUNDO CASINO (solicitada), esta Direccién es del criterio que si bien la marca
solicitada tiene elementos en comtn con la marca base de la oposicién, cabe mencionar que el vocablo
CASINO es comtin para la clase, y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven
novedosa y original ../.. ya existen varios registros con la denominacion CASINO coexistiendo en el
mereado ../.. laoposicion deducida devierie INprocedente’, ~—-----==--s-mmc=m=mmsmm e eaee cmmeuamn s man e mann

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CASINOS PARAGUAYOS S.A. y manifiesta: “E/
consumidor atenderia Gnicamente al elemento preponderante que en este caso consiste en la palabra
casino .../.. mi representada posee una familia de marcas con el vocablo CASINO, el cual en su forma plural
es parte de su nombre comercial ../.. no existen elementos que diferencien lo suficiente las marcas
enfrentadas en los aspectos visual, fonético e ideolégico ../.. las marcas en conflicto se recordaran de

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El titular de
una marca con un elemento de uso comtin sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores .../... las
etiquetas de la marca oponente y la marca solicitada, en ambas puede observarse que la palabra CASINO es
un elemento secundario en el impacto visual, las disposiciones, tipografias e incluso los colores son
distintos .../... la marca MUNDO CASINO solicitada por mi mandante reune los requisitos de novedosidad y
especialidad necesarios para SU regiStro”. ===-===========smmmmm oo oo oo s

Que, corresponde a ésta Direccion resolver sobre la procedencia o no ,dej.;e\urso interpuestQ.
s . r""‘ /lp ,-.\'\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 467 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43393/2019 A NOMBRE DE LOS
NOGALES S.A. A ———

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas MUNDO CASINO Y ETIQUETA (solicitada) y
la marca CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el analisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es
regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “CASINO”, el mismo deviene irrelevante al ser
de uso comun, como se analizara en el parrafo siguiente. De dichas particularidades ortograficas se genera
una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la
impresién auditiva que generan no es similar: --==--==-==secmsmmcme oo

MUNDO CASINO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (marca oponente)

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 entre las denominaciones MUNDO
CASINO Y ETIQUETA (solicitada), y CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo
“CASINO”, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido,
segun la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas
las marcas: CASINO CAACUPE, clase 41, Registro N° 446655 a nombre de AZAR INTERNACIONAL S.A;
CASINO DEL SOL, clase 41, Registro N° 547801 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR SA; CASINO 7
SALTOS, clase 41, Registro N° 493491 a nombre de 7 SALTOS S.A.; CASINO CERRO CORA, clase 41, Registro
N° 532963 a nombre de CASINO CERRO CORA 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. --=-==-======-renmememmm e e

Que, siendo asi, el vocablo “CASINO” 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 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 proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso comun 0 NECESArio €N €] COMEICIO”. =============nmmmm oo

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la denominacién “MUNDO”
en letras maytsculas como elemento preponderante en el centro de un circulo cortado en la mitad por una
figura rectangular, teniendo en la parte inferior la denominacién “casino” en letras minusculas y dentro del
circulo estan dispuestos los naipes caracteristicos de los juegos de azar , mientras que la segunda (marca
oponente) cuenta con fondo blanco con la denominacién “Carnaval” en letras negras como flements
preponderante y en la parte superior la denominacion “Casino”, teniendo de lado izquierdo la figura de una

R

mascara de arlequin de color amarillo . ZeXaT S NGRGROEEEEEEREEE o SRR /
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 467 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43393/2019 A NOMBRE DE LOS
N (O1CT VD L VNI

marca solicitada marca oponente

@ : @a an

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccioén considera que la

. marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ------=--==-==szssmmsmmmmmmnmmne e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 467 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----=-====-=-=ssseeeemmmmmmemm e oo ceeee
Art. 2° ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca

“MUNDO CASINO Y ETIQUETA”, clase 41, Expediente. N° 43393/2Q19, solicitada a
nombre de LOS NOGALES S.A.

® Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 833 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ZULU BANK”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04324/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

Asuncion, 1 g || 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BANCO ATLAS S.A.
contra la Resolucion N° 833 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LTI BEQBIOS, Y5 == mnrimmmmmrmm e s i R s S S S R € S R S SR SR s

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de BANCO ATLAS
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 833 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. «===-x-=====smnmmmmm oo oo

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion inerPuesto, =~ st s me s S e e e e = AR K S SR A USRS RS S o S

Que, en fecha 12 de febrero de 2024, el representante convencional de BANCO ATLAS S.A. expres6
agravios; y en fecha 16 de mayo de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos
pararesolveren fecha22 demayo de 2024. «=ssssrssummensessusmsmnmanssstuunsnnsssinnmmmisonsn n amnnisanassnn nsrnanssssoss

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “Al analizar las marcas ZULU BANK (solicitada) y LULO BANK
(oponente) se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundibles con la marca base de
la oposicién, existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos visual, conceptual y
fonético, ya tanto ZULU como LULO se escuchan de la misma forma .../... entre las marcas en pugna no solo
hay cuasi identidad en las denominaciones, sino que también hay identidad perfecta de clases y servicios
../... corresponde hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en derecho”.---------==-=--==-=------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Cotejando las denominaciones LULO
BANK (registrada) con ZULU BANK (solicitada) surge a simple vista que solo tienen en comtin el vocablo
BANK que es de uso comun, las palabras que preceden son totalmente diferentes .../.. en cuanto a lo
fonético, basta con pronunciarlas y se percibira la diferencia de sonidos entre las consonantes Z y LL".-------

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: “La marca de
mi mandante se encuentra reproducida casi integramente en la marca solicitada, la Z utilizada en vez de la L
es casi imperceptible ../.. al ser pronunciadas en voz alta, las denominaciones tienen practicamente el
mismo sonido .../... es evidente que el publico consumidor asociara la marca solicitada con la marca de mi
mandante, las marcas son extremadamente similares y ademas protegen la misma clase amparando los
I SITI0 S BT VT O™, s s M S = e o M M o s e e

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

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 visién en conjunto-es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién-entre las mismgs. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogréifico y fonético de la solici'ggﬁfit"e""‘Zle.,”ﬁ?’}B\ANK

i y; A\
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 833 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ZULU BANK?”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04324/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

oponente “LULO BANK”, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas
de dos vocablos, siendo el primer vocablo de la solicitada disimil a la del oponente (ZULU vs. LULO), y
siendo similar Gnicamente el vocablo “BANK?”, lo cual deviene irrelevante al ser de uso comun, como se
analizara en el parrafo siguiente. De dichas particularidades ortograficas se genera una fuerte diferencia
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que
generan ambas No es SIMilar. =-=====m=smm s

ZULU BANK (solicitada), y
LULO BANK (oponente)

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 entre las denominaciones ZULU
BANK (solicitada), y LULO BANK (base de oposicion), se comparte el vocablo “BANK”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: AUDIBANK, clase 35,
Registro N° 411073 a nombre de MARCO LEZCANO BERNAL; SOFTBANK, clase 35, Registro N° 507617 a
nombre de SOFTBANK GROUP CORP; BRUBANK, clase 35, Registro N° 526929 a nombre de BRUINVEST
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
PLENVIATNEIALR, ~mmmmmn o m i o T B T 1 e e i o i i

Que, siendo asi, el vocablo “BANK” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el analisis ya que los vocablos de uso comutn 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 protecciéon de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de Uso comuin 0 Necesario €N €l COMEICIO . -=========n==nmrmm e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
Resolucion recurrida. -==-=-==mmmmmmm oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 833 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. --=--=-------=nnmnmmsmmmmm o

(=]

Art. 2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ZULU BANK”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 04325/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

Asuncioén, 18 JUL 202

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BANCO ATLAS S.A.
contra la Resolucion N° 834 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LIHIBIOSOR, Jj ~=n=mnr=momrmrmrmr i eim e mmim e rm s A R R A 2 R S S S SR R A S S RS S A R b SRR

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de BANCO ATLAS
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 834 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada
porla Direccitn de Asuntos Marcarios Litigios@s, ~-==rn-nsn-rnaecracn=nssrnnmnramsamnenmnns s nessss s mmems

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelacion INteTPUESTD. son=sssssrmresnmmns e s o S s S e o i i i A A A R RS

Que, en fecha 13 de febrero de 2024, el representante convencional de BANCO ATLAS S.A. expreso
agravios; y en fecha 16 de mayo de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos
para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. ~---=--=--======versecmmrcenn oo eee e oo e e e oo e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “Al analizar las marcas ZULU BANK (solicitada) y LULO BANK
(oponente) se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundibles con la marca base de
la oposicién, existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los planos visual, conceptual y

hay cuasi identidad en las denominaciones, sino que también hay identidad perfecta de clases y servicios
../... corresponde hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en derecho”.------==-==-=-====-=-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Cotejando las denominaciones LULO
BANK (registrada) con ZULU BANK (solicitada) surge a simple vista que solo tienen en comtin el vocablo
BANK que es de uso comun, las palabras que preceden son totalmente diferentes .../.. en cuanto a lo
fonético, basta con pronunciarlas y se percibira la diferencia de sonidos entre las consonantes Z y LL”.-------

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: “La marca de
mi mandante se encuentra reproducida casi integramente en la marca solicitada, la Z utilizada en vez de la L
es casi imperceptible ../.. al ser pronunciadas en voz alta, las denominaciones tienen practicamente el
mismo sonido .../.. es evidente que el publico consumidor asociara la marca solicitada con la marca de mi
mandante, las marcas son extremadamente similares y ademas protegen la misma clase amparando los
INISIN0:8IVICIOS”, mxmn= s = s e e o S S o R S S o R o B o e S S B A m D2 R SR e S S a0 S Se 3o S s e R e S

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

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 visién en conjunto ¢
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Bn ese
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 834 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ZULU BANK?”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 04325/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

oponente “LULO BANK?”, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas
de dos vocablos, siendo el primer vocablo de la solicitada disimil a la del oponente (ZULU vs. LULO), y
siendo similar Gnicamente el vocablo “BANK”, lo cual deviene irrelevante al ser de uso comun, como se
analizara en el parrafo siguiente. De dichas particularidades ortograficas se genera una fuerte diferencia
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que
generan ambas N0 es SIMIlAr. ===--===mmmm e

ZULU BANK (solicitada), y
LULO BANK (oponente)

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 entre las denominaciones ZULU
BANK (solicitada), y LULO BANK (base de oposicion), se comparte el vocablo “BANK”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: ITAU BANK, clase 36,
Registro N° 474301 a nombre de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.; LLOYDS BANK, clase 36, Registro N°
402125 a nombre de LLOYDS TSB BANK PLC.; NELBANK, clase 36, Registro N° 566504 a nombre de
MARISTELA CANDIDO DE SILVA; 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. ~«--=-r-rr=sssserrassscsonsnsonense e monsenmeas s n e en s me s e n e an S ann S mn

Que, siendo asi, el vocablo “BANK” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el analisis ya que los vocablos de uso comun 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 proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comtin o necesario en el COMErCiQ”.-=---=-=======n==mnemmmm e oo ee e ee e e e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusién de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
ReSOIUCION T@CUITIAA. === === e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 834 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0s0s. ==-==-=========nnmmnmmmmmmnoee oo

Art. 29

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 215 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DICTADA PORLA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 09350/2022 A NOMBRE
DE AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA, ----=-====-=--=--- == o

WL NZL

Asuncion, '\ 9 u

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PROMOTORA DE
CAFE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. contra la Resolucion N° 215 de fecha 10 de mayo de 2023, dictada
porla Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --ssssessmcwasssusssmmuasionsmmsnmmnescsassatsntonnnsamsiommmnasonn

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N° 215 de fecha 10 de mayo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---

Que, en fecha 12 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
IICETPITESEO, wismmssimss s s A o e i i S S o 2 s i

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de PROMOTORA DE CAFE
COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. expres6 agravios; y en fecha 20 de octubre de 2023, fue contestada la
expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2023, ----------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “ Analizada la oposicion LA CUMBRE RESORT HOTEL Y
ETIQUETA (solicitada) vs. CUMBRE Y ETIQUETA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible
notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideolégico, si bien tienen
en comun la palabra CUMBRE, en conjunto son plenamente diferenciables .../... haciendo una comparacion
de las etiquetas podemos notar claramente las diferencias existentes entre las mismas .../... la solicitada ha
sido depositada para cubrir servicios (clase 43), que no guardan relacién con los productos (clase 30) .../...
corresponde no hacerlugar a la oposicion deducida.” --===-=--==-===msmmmnmmmnmmnemmnccncamn s e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “La marca peticionada en estos autos
transcribe la totalidad de la marca de mi mandante, la cual se encuentra totalmente reproducida en el
elemento principal y protagoénico de la marca solicitada .../.. en ambas etiquetas es utilizada la misma
tipografia, con caracteres de color claro sobre un fondo de color oscuro .../.. lamarca LA CUMBRE RESORT
HOTEL reafirma el caricter principal de la palabra que ambas marcas comparten, pues las palabras
restantes se ubican en un plano inferior y estan escritas en caracteres muy pequenos .../... los servicios que
son pedidos por la marca estan estrechamente relacionados con los productos en la clase 30", -------==--------

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “Existen
muchas marcas concedidas con la palabra CUMBRE y nadie mas ha presentado oposicion ni se ha senitdo
agraviado con la solicitud de mi mandante, pues esa denominacién es de uso comiin .../... 1a misma debe ser
analizada en su conjunto ya que la marca solicitada es una presentacién compuesta, con una etiqueta
diferenciadora y especial, distinta a la contraparte ../.. no existe punto de comparacién entrg” ambas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 215 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 09350/2022, A NOMBRE
DE AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA, ----=--nsxsnssmsmsenmsameamsemsannememeamsemeamsmnemnenneas

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA
(solicitada) y CUMBRE Y ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el andlisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es
regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo CUMBRE, no es menos cierto que mientras
que la oponente esta compuesta tinicamente por un vocablo, la solicitada se compone de cuatro vocablos,
que en su conjunto dejan una impresion fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
11 0 L e

La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA (solicitada), y
CUMBRE Y ETIQUETA (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “CUMBRE Y ETIQUETA” registrada para productos de la clase 30 “Café, productos a base de
café, bebidas de café”, mientras que la marca en tramite de registro “La Cumbre RESORT HOTEL Y
ETIQUETA” solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43 “Servicios de restauracion
(alimentacién); hospedaje temporal”. -=--=--==-===m=memm e

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las
marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y ademas la registrada abarca
un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa (rubro de hoteleria y restaurante por
parte de la solicitada y rubro cafetero por parte de la oponente). --=---=--=--==cnsmememccmn oo

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo de color turquesa con la denominacion
“La Cumbre” en letras con grafismo especial de color blanco y por debajo la denominacién “RESORT
HOTEL” en letras mayusculas de color blanco, con un elemento figurativo del lado izquierdo-en_color
blanco, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo gris oscuro con la génomination
“cumbre” en letras de color gris claro con la figura de montarias o volcanes estlhzados en la parte inferiqr, a
su vez rodeado de un cuadro. e e S oo SR s s e o

marca solicitada marca oponente

I Lo Combre

RESORT HOTEL
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POR LA (;UAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 215 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 09350/2022, ANOMBRE
DE AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA. eI R LR PR R EEPERP RO R EEPEEEEEe

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusiéon ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida. -=---==-========-zzsmzmmmmmooonnsoonnaoas

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N° 215 de fecha 10 de mayo de 2023 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LIEIOSOs, ==r-=ces-sssseasnsmn s smnrassssssntussse el daps issaessnsaasinsnssecmasins

10

Art. 2 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “La Cumbre
RESORT HOTEL Y ETIQUETA”, clase 43, Acta N° 09350/2022, solicitada a nombre de AZCE

EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula, ---===----====smmmsmrerammnn oo

= General Interigg
T .

! e Pea Isd1 .
<o rrepiedzd Tdustrial




DIRECCION NACIONAL DE

™ PROPIEDAD @GOBIERNODH. PARAGUAI

REKUAI

" INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGUAY o A P ]
. 2 1% @é i
Resolucién N J 1 o

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 35 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “PANCHIANO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13369/2020, SOLICITADA POR
ESTACION BAHIA S.A. TSR o —

g

1o JL 10

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PANCHICS S.A.
contra la Resolucién N° 35 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LifigiOS0S, Y #==smsssmaramntun s os a0 b o oo e e S n R e n e e S S

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PANCHICS S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 35 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigloss, ss«ssssssesmssaussmanmssunsnnsnnnisnninnssssssasssnsnemundanasssmnseves

Que, en fecha 24 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
TTETPINESTR, wsxenamumannmmermymmm e oo g e S S S S = G S S S e

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de PANCHICS S.A. expreso
agravios; y en fecha 18 de julio de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dejb de usar y se llamb autos para resolver. <=s---sssrrseureesnsannnsessanannsnnnsemnnrnnenannnassmnseasnassasansisnsnnnas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Al hacer una comparacién de las marcas PANCHIANO
(solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominativa, en los planos visual,
ortografico, conceptual y por sobre todo fonético, estin expresadas de diferente manera y pronunciadas

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “Al ser cotejadas las denominaciones
PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A (registrada) se puede observar una después de la otra que es una
copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos, no se podra tomar
como elementos diferenciados .../... el primer termino y principal elemento PACHI de la solicitud de pedido
de registro es perfectamente idéntico .../.. la marca PANCHICS y PANCHIANO dejan la misma impresién en
la retina del consumidor y es extremadamente confundible, tanto la marca adversa como la registrada
parecen formar parte de una msima familia de Marcas®, -=----=s-s=s=ransearmiroemusssnnsnnnsttonnmmnnsosasnsnnsnmmsncsss

Que, corresponde a ésta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.----------

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon 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, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “PANCHIANO Y ETIQUETA” y la
marca oponente “PANCHICS S.A.”, se evidencia que en la denominacién cuyo registro se solicita la
desinencia es notablemente disimil a la registrada (IANO vs. CHICS) siendo similar el vocablo PANCH]I, lo
cual deviene irrelevante. De dichas particularidades ortograficas se genera una fuerte diferencia fghética;
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva qu¢ generan
aMDAS MO S5 SIMIIAT, sexsassssanmmammssmssmm s e s am s ks o s weus e g = < i e 7 R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 35 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “PANCHIANO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13369/2020, SOLICITADA POR
ESTACION BAHIA S.A, ---s--s-csnmsmmemmosmmenmemmemosanencea S S ——

PANCHIANO Y ETIQUETA  (solicitada), y
PANCHICS S.A. (oponente)

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 entre las denominaciones
PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y PANCHICS S.A. (marca oponente), se comparte el vocablo
“PANCHI", existe otra marca registrada que cuenta con una denominacién similar con la cual coexiste:
PANCH]I, clase 30, Registro N° 409661 a nombre de NOVEX 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. ------=---======--=smmeemmmmmaamaoooas

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la ’
marca oponente “PANCHICS S.A.” registrada en la clase 43 cubre: “Servicios de restauracion (alimentacién)”
y en la clase 35 que cubre: “Publicidad, administracion comercial, gestion de negocios comerciales”,
mientras que la marca en tramite de registro “PANCHIANO Y ETIQUETA” solicita cobertura para la totalidad
de productos de la clase 30 “Café, té, cacao y sus sucedaneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y
sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; chocolate;
helados cremosos, sorbetes y otros helados; azticar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal,
productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo”. -----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “PANCHICS S.A.” en la clase 30, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada “PANCHIANO Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no
comparten la misma clase del nomenclador internacional y ademas las marcas oponentes abarcan servicios
mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual
coexistencia pacifica entre ambas. --=-==-=m=mememe e

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una
etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un circulo en el que se destaca la figura de un sandwich de
pan y un pancho, sobre la misma se halla escrita la denominaciéon “Panchiano” en letras de color amarillo,
por encima se observan tres lineas onduladas que simulan emanacién de calor, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del publico
COMSUIMEAOT: ====== == e e e oo

marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direcciéon considera que es un signo con caracteristicas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 35 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “PANCHIANO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13369/2020, SOLICITADA POR

ESTACION BAHIA S.A.
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 35 de fecha 15 de febrero de 2022 dictada por la Direccién

10

Art. 2

(<}

Art.3

de Asunitos Marcarios Litigiosgs, «~—--==s«-~ersnmenmrarnranmmmmmnrnemmmmamonnnon=cesananrocasssarsns

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro arca “PANCHIANO
Y ETIQUETA”, clase 30, Acta N° 13369/2020, solicitada a nombr¢ de ESTACION B

NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 124 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16905/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. -------

Asuncion, 19 JUL JILyIA

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolucion N° 124 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ==-=--=======ss=r=sermencereemmmmmeermmen e n e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resoluciéon N° 124 de
fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=-=-==-===-=====--------

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION expres6 agravios; y en fecha 29 de agosto de 2023, fue contestada la expresion de agravios.
Esta Direccién llamé autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023, =~==-======-u=rosersmsmmmcmnnanansmminns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “No existe ninguna posibilidad de confusion entre las
marcas FARMAPARAGUAY, solicitada en la clase 09, y la marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
registradas en las clases 03 y 05, debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos de las marcas
enfrentadas en la presente oposicion ../.. en el presente caso cabe la aplicacién del Principio de la
Especialidad ../.. es criterio de esta Direccion que la oposicién presentada debe ser declarada
T B L B, e e e e e e e S e B i i i e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La solicitante presenté su pedido de
marca en la clase 09 para: “Productos comprendidos en la clase nueve (9) del Decreto reglamentario, en
especial programas de ordenadores (software descargable electronicamente, programas de sistemas

”

operativos grabados..”, en esta clase se registran los aparatos para sistemas de software como la

mandante .../.. la marca solicitada debe crear una impresion bastante diferente de la marca registrada,
hecho que nose da en €] PresSente Ca507. srrassernsumrn et se st g s e 4 S o M M e e e <

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “Es absurdo suponer que un
software o programas de sistemas operativos la confunda o la asocie con una marca que protege productos
de la clase 05 y 03 .../.. la oponente pretende que la proteccién de su marca se extienda a otros productos
que no tienen ninguna relacién con los servicios protegido por su marca FARMACEUTICA PARAGUAYA
S.A. .../... la marca solicitada no viola ninguna disposicion de la Ley de Marcas”. --------================--zocmcooos

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del
interpuesto.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 124 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16905/2022 A NOMBRE DE FARMA SA, -------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FARMAPARAGUAY (solicitada) y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe
tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visiéon 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. En ese orden de ideas, se advierte que la marca oponente cuenta
con dos vocablos y la abreviatura S.A, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo
vocablo, siendo disimiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y ademas en
su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ---------------=--=---smommmommmo oo

FARMAPARAGUAY (solicitada), y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.” registrada para la totalidad de productos de la clase
05 “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para
bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apositos; material para
empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas”y la totalidad de productos de la clase 03 “Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentifricos no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales; preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar”, mientras que la
marca en tramite de registro “FARMAPARAGUAY” solicita la cobertura para los productos comprendidos en
la clase 09 “Productos comprendidos en la clase nueve (9) del Decreto reglamentario, en especial
programas de ordenadores (software descargable electronicamente, programas de sistemas operativos
grabados, soportes grabados o telecargables, soportes de registro y almacenamiento digitales o analogos
1774 L A T

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Confoy
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. -------==---==--====-ssonsqazzhonmncnnaae
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 124 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16905/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. -------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 12

Art. 2

Art.3

10

(=]

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolucion N° 124 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la
Direceién de Asuntos Marcarios Litigiog08. «=s=msesmm=nammmammammmaarmmnmm e cn e snmmen

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FARMAPARAGUAY”, clase 09, Expediente. N° 16905/2022, solicitada a nombre de
FARMA S,A, ----ncsnemmesssmsas cxmsnssansansnsmnmmnemnmennes B e NSRS —

NOTIFIQUESE por Cédula, ----------- e S



DIRECCION NACIONAL DE

7, PROPIEDAD /" GOBIERNO prr. | PARAGUAI
& INTELECTUAL ? PARAGUAY | REKUAI

5 1
Resolucién N° ;

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 116 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 16897/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Asuncioén, 19 J!\JL 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolucion N° 116 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s, y; ==-==--====-==cssmnmnemms e oo

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 116 de
fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------=---===-===--=z----ooo

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION expres6 agravios; y en fecha 29 de agosto de 2023, fue contestada la expresién de agravios.
Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023, -------=--==-==--ssmcsmomemcccocenooenee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “No existe ninguna posibilidad de confusion entre las
marcas FARMAPARAGUAY, solicitada en la clase 42, y la marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
registradas en las clases 03 y 05, debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos de las marcas
enfrentadas en la presente oposicion ../.. en el presente caso cabe la aplicacion del Principio de la
Especialidad ../.. es criterio de esta Direccion que la oposicién presentada debe ser declarada
HIDIOCEUBIITE", =ssrsmsin e e st ot R R S o i S i i i M i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La solicitante presenté su pedido de
marca en la clase 42 para: “SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE CUARENTA Y DOS (42) DEL
DECRETO REGLAMENTARIO, EN ESPECIAL LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ELECTRONICO DE
DATOS, PROVISION DE MOTORES DE BUSQUEDA PARA INTERNET., en esta clase se registran los
servicios para sistemas de farmacias como la denominacién lo indica .../.. la marca solicitada es la misma
denominacién que la marca registrada de mi mandante .../... la marca solicitada debe crear una impresion
bastante diferente de la marca registrada, hecho que no se da en el presente caso”. ---=---============-=-==--=----

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “Es absurdo suponer que los
servicios de almacenamiento electrénico de datos, la confunda o la asocie con una marca que protege
productos de la clase 05 y 03 .../... la oponente pretende que la proteccién de su marca se extienda a otros
productos que no tienen ninguna relacién con los servicios protegido por su marca FARMACEUTICA
PARAGUAYA S.A. .../... la marca solicitada no viola ninguna disposicion de la Ley de Marcas”. ---------==-=-=-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre,
interpuesto. 4
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 116 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 16897/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FARMAPARAGUAY (solicitada) y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe
tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la marca oponente cuenta
con dos vocablos y la abreviatura S.A, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo
vocablo, siendo disimiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y ademas en
su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. --------------=-==-=mcsmmmmmmeee o

FARMAPARAGUAY (solicitada), y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.” registrada para la totalidad de productos de la clase
05 “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para
bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apdsitos; material para
empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafiinos; fungicidas,
herbicidas”y la totalidad de productos de la clase 03 “Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentifricos no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales; preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar”, mientras que la
marca en tramite de registro “FARMAPARAGUAY” solicita la cobertura para los servicios comprendidos en
la clase 42 “SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE CUARENTA Y DOS (42) DEL DECRETO
REGLAMENTARIO, EN ESPECIAL LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS,
PROVISION DE MOTORES DE BUSQUEDA PARA INTERNET, ANALISIS DE SISTEMAS INFORMATICOS,
CONSULTORIA EN SOFTWARE, DISENOS DE PAGINAS DE INTERNET, DISENOS DE SISTEMAS
INFORMATICOS, DISENO DE APLICACIONES MOVILES, DISENO DE SOFTWARE, ALQUILER DE
SOFTWARE. SOFTWARE COMO SERVICIO, INGENIERIA INFORMATICA, ACTUALIZACION, INSTALACION
Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE?. ========n e oo e e e

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.” en la clase 42, clase
donde se pretende registrar la marca solicitada “FARMAPARAGUAY”. De ello se colige que las marcas en
pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional ademés de que la registrada abarcan

productos mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual
coexistencia pacifica entre ambas. -==---==-- s m s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Confo

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. =zs=z=sz---==-=-==-nmnmmeee S Aoooon
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 116 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 16897/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 10

Art. 2

Art.3

(=]

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolucion N° 116 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. -===========s=ssmsmomosmmsonm oo cmnoee oo

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FARMAPARAGUAY”, clase 42, Expediente. N° 16897/2022, solicitada a nombre de
FARMEA Gy ~-oem oot et N

NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 123 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16901/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Asuncion, 1 g JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolucién N° 123 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada
por la Direccion de Asuntos.Marcarios Litigl0S08, Y «s-sessssssuinsrsmmmacsmrsnmimasinstranmsmss soemsssnssraussassnna

v

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 123 de
fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==-=============z-czmcmmcnoee

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION expreso agravios; y en fecha 29 de agosto de 2023, fue contestada la expresion de agravios.
Esta Direccion llamoé autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023, ----------=---=s--cesmmecooncooooeoaees

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “No existe ninguna posibilidad de confusion entre las
marcas FARMAPARAGUAY, solicitada en la clase 35, y la marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
registradas en las clases 03 y 05, debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos de las marcas
enfrentadas en la presente oposicion ../.. en el presente caso cabe la aplicacién del Principio de la
Especialidad ../.. es criterio de esta Direccion que la oposicién presentada debe ser declarada
I DI OGO, #75=ss s A e S e i M S e K i S RS S S S S P M B S R A S L S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La solicitante presenté su pedido de
marca en la clase 35 para: “.. servicios de administracion comercial para el procesamiento de ventas y
transacciones comerciales realizadas en redes informadticas de productos y medicamentos para la salud
humana, cosméticos y perfumeria, para comercializar los productos de la clase 03 y 05 en la que mi

mandante cuenta con registros ../.. la marca solicitada es la misma denominacién que la marca registrada

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “Es absurdo suponer que un
abastecimiento para terceros de productos y servicios y compilacion y sistematizacién de informacion, la
confunda o la asocie con una marca que protege productos de la clase 05 y 03 .../... la oponente pretende
que la proteccion de su marca se extienda a otros productos que no tienen ninguna relacion con los
servicios protegido por su marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. ../.. la marca solicitada no viola
ninguna disposicion deJa Ley de MArcas”. -----=+-ss--rsssssurosnss rmupmupssssasnosssns cun suostansaasssusmhnshsusss s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la_precedencia o no
. £570 N PROPIE
e e R 2 L

y,
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 123 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16901/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FARMAPARAGUAY (solicitada) y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente), vemos que al iniciar el anélisis 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. En ese orden de ideas, se advierte que la marca oponente cuenta
con dos vocablos y la abreviatura S.A, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo
vocablo, siendo disimiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y ademas en
su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -------=----=--==-=-smmmmmmmmcmeee e

FARMAPARAGUAY (solicitada), y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.” registrada para la totalidad de productos de la clase
05 “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para
bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apdsitos; material para
empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales daninos; fungicidas,
herbicidas”y la totalidad de productos de la clase 03 “Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentifricos no medicinales; productos de perfumeria, aceites esenciales; preparaciones para
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar”, mientras que la
marca en tramite de registro “FARMAPARAGUAY” solicita la cobertura para los servicios comprendidos en
la clase 35“SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE TREINTA Y CINCO (35) DEL DECRETO
REGLAMENTARIO,EN ESPECIAL PARA PROTEGER LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO PARA
TERCEROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, COMPILACION INTRODUCCION Y SISTEMATIZACION DE
INFORMACION EN BASES DE DATOS INFORMATICAS, COMPILACION Y SUMINISTRO DE INFORMACION
COMERCIAL, COMPOSICION DE PAGINA CON FINES PUBLICITARIOS, PRESENTACION DE PRODUCTOS
EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION PARA SU VENTA AL POR MENOR, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO COMERCIAL AL CONSUMIDOR, GESTION DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES,
TELEMARKETING, SERVICIOS DE ADMINISTRACION COMERCIAL PARA EL PROCESAMIENTO DE
VENTAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES REALIZADAS EN REDES INFORMATICAS DE PRODUCTOS Y
MEDICAMENTOS PARA LA SALUD HUMANA, COSMETICOS Y PERFUMERIA”, ------======nnnnznszssemmammmnnaaa-

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.” en la clase 35, clase
donde se pretende registrar la marca solicitada “FARMAPARAGUAY". De ello se colige que las marcas en
pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional ademas de que la registra
producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable/una eventual
coexistencia pacifica entre ambas. ----=---===--smmmmmmmmme e 5
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Resolucién N° 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 123 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FARMAPARAGUAY”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16901/2022 A NOMBRE DE FARMA S A, --------

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

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 123 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la
Direcciéon de Asuntos Marcarios Litigiosos. ================zsmcmmcmorommmnmo oo

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FARMAPARAGUAY”, clase 35, Expediente. N° 16901/2022, solicitada a nombre de

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula.

mela Cristaldo
cra] Imerma
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1339 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
NEO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17247/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. ---

Asuncién, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolucion N° 1339 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direccifin de Marcas, ¥; ~===-==-s==s=ncssceamerasnmcnssnonansmnnn e e s os e s a e s e mee Sn e Na R S S SR e e S

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 1339
de fecha 24 de agosto de 2021, dictadaporla Direccion de Marcas,-«=--=ssssessessraseussspasasmonsnmsonsosssspunssss

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
IR NS e s ot i s i s B B 1 R 5 05 = KBS S S A S A M S8 iy e

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos
para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. «---==---======ecsrmmmmnmmmec oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX”, registrada con
el numero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado”. -----=-==-=====-====seneememcemceeccmcnameoeeee e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandan te NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos pa]abras

misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicion
../.. acompafiamos a esta presentacion una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccion de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello”. --------------===----=----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO?”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A “Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio”, por Mosaic y declara que ne etard, se

e —

opondr3, denunaara o actuara en contra de ]as so]1€1tude5 reglstros,/renov‘?Mes o el/uso de la marca
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1339 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
NEO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17247/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. ---

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
A€ ACTUACIONIES, === ==

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolucién
T o3 (e E R

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

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 1339 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. --==========nmmmmmm e

Art, 2°

Art. 32
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1340 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
NEO”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17253/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asuncion, ]9 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resoluciéon N° 1340 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direccitn de MArcas, ¥; ==--=-=s-=--=seenssennmenme et oo ee st mam oo e woe e me e momamas mo o o me S keR S S R s S

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion No. 1340
de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Direccién de Marcas.---+=====-=====s=senmammaemanamccanmnamma oo

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
IR PIEEEY, ~rwmmm=m = mmmmmm e e e s e o e o o e o = AP RS 55 s s e AR SN S SRR RS 2

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
pararesolver en fecha 04 de septiembre de 2023. -----=-wrnermmcaroenssansemnamnceonnansosesmansataane s mnenannaannana

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “Habiéndose realizado la btisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX’, registrada con
el nimero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado”. --=--===============sssrmsmmmmmcroceocnnceoeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca so]icitada se compone de dos pa]abras

misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicion
../.. acompanamos a esta presentacion una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccién de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello”. ------------==-==--=------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresién
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO?”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A “Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa

HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio”, por Mosaic y declara que no se
opondra, denunciard o actuard en contra de las solicitudes, registros, renigyaciones o el uso de la marca
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados”.----#=--------- & I % M

a”Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1340 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
NEO”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17253/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
A€ ACUACIOMIES. == =m ===

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolucion
LECUITIAA. === mmm e e e e

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

Art. 1° REVOCAR la Resoluciéon N° 1340 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccion de MATEas. ==« sssss s e st s st s s e SR s o s e S A AR R S e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERFORMA NEO”, clase 01, Expediente. N° 17253/202 icitada a nombre de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -------------- A VO S

10

Art.3 NOTIFIQUESE. --------=----snmmeesnnnnnencaneenes

Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1335 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
EXTRA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17376/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asuncion, 19 JUL 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolucién N° 1335 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direccin de Marcas, ¥; --==--==se=-==sseumcseruumnanmnm o mmn oan oo momemmmne oo e se e e A TR SR Ce S S S AR S e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion No. 1335
de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Direccion de Marcas.-----=--===========s=zzmscsmcosoncconoooooeooeooee

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
T O T E B rommmmrmmio i o i e 555 a2 S S R S 5 B R S S 5 S P S S

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver-en fecha 04 de septiemnbre de 2023; =~=--x=ssssemmencernscrmmmmnmmmrmnmnnsmse o sautan e oo aapans

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX”, registrada con
el nimero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores .../.. no ha lugar a lo solicitado”. ~-<+=--==+==+=s~=srrareacaserarsmcnanccnnncnacronae-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una ../.. la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicién
../.. acompanamos a esta presentacién una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccién de su marca PERFORMA EXTRA y declara su conformidad para ello”. ----------=----=-------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresién
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A “Performa Ultra, Performa Plus, Pe. o, Performa
HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio”, por Mosaic y declata que no dbjetard, se
opondra, denunciard o actuara en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados”.------ | S

' g ia Pamela Cristaldo
« ] Directora General Interina
étcion General de Propiedad Industrial



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD /% GOBIERNO per. | PARAGUAI
INTELECTUAL <& PARAGUAY | REKUAI

052 1
Resolucién N° /' »  fes

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1335 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
EXTRA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17376/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de ACTUACIONIES. = mmm =

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resoluciéon
iy Lo

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

Art.1° REVOCAR la Resoluciéon N° 1335 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. --==-==========mmmmm oo e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERFORMA EXTRA”, clase 01, Expediente. N° 17376/2020, solicitada a nombre de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

(<}

Art. 3 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1337 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
EXTRA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17374/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asuncion, 19 JUL 202k
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolucién N° 1337 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direccifn de Marcas, y; ---=-====sssrsemsemcnceamesemmmmunsnmermemeuceocssneentenosnnsessonenesnesssananasetncaessnsnenstons

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 1337
de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Direccion de Marcas,=s=-ssssreassscsnmesmmsasasnsnusmsuumnssmmuneanmnuass

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
ILETBUESIO irrsanesseanscmmuu s snoutessmtm s sy o S e s s S S s S s

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
pararesolver en fecha 04 de septiembre de 2023. -»-=--rrrereassensssnenannnrananrassnnnnnasasnsssdssssnssssesmssmeassmsns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX”, registrada con
el numero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idén ticas muy semejantes, no podrén tener coexistencia pacff ca, en clases relacionadas, sin crear riesgo de

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicion
../.. acompanamos a esta presentacion una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccién de su marca PERFORMA EXTRA y declara su conformidad para ello”. -------------==-=-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1337 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
EXTRA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17374/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de ACTUACIONES. ===

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolucion
L@ CUT I~ === oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1337 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccién de Marcas. -=-===========mmmm s

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERFORMA EXTRA”, clase 35, Expediente. N° 17374/2020, solicitada a nombre de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Art. 32 NOTIFIQUESE.

' Directora General [nterina
%ccxon General de Propigdad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1336 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
FULL”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17294/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -

10 JuL 2%

)
Resolucién N° & «/

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolucién N° 1336 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas, y; =----=-=--=-=s=cssscmmmenema oo e cc e e n e e me e e eme e ee e m e o n e e n e e e n e sa e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucién No. 1336
de fecha 24 de-agosto de 2021, dictada por la Direccion de Marcas.-=---=--=--sssescsrscomcrmmansnssssinmandsasansanns

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
TII R UIRSNO = wsime S st o Sl i S B S S B S 4 S P S T M SR R F R AR SR S s e s

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 17 de enero de 2024. -----==-=======smmmmmmmem oo oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX’, registrada con
el numero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores..../... no ha lugar a lo Solicitado”, --==r-=-=r===srr=smsss=nsesarpmnccsanmscasdoannns

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de uno ../... la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicion
../.. acompafiamos a esta presentacion una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccién de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello”. --------==-====-=-------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el anilisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO?”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A “Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio”, por Mosaic y declara que no/objeta
opondra, denunciard o actuara en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados”.-------+- -*—— f-----mofr--nn

‘? Abg ameld Cristaldo
_}f Diree - rina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1336 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
FULL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17294/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de ACtUACIOMNES. === oo s

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolucion
LT a 3 6 R

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1336 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccién de Marcas. -=============mmmm s oo

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERFORMA FULL”, clase 35, Expediente. N° 1729 Tl
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. ----=---f--=====zzsszsezzemNcmnmnnnaney

Art. 32 NOTIFIQUESE. --------====sxzsmmmnesnmnneean -

N,




DIRECCION NACIONAL DE

@PROPIEDAD % GOBIERNO pri. | PARAG Al
# INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

0524
Resolucién N° w

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1338 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
PLUS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17261/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asuncion, 1 g JUL 024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolucién N° 1338 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direcciton de Marcas, ¥ »-ssssssssassss s tundpmesans sns s man s e ses iU ass s s rtu s 4 s Eu s st op Ao aus we s anse

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién No. 1338
defecha 24 de agosto.de 2021, dictada porla Direccion de Marcas.«s=-sss«ssumsmsmamsmussnasssusmmsnnnnnnimensssants

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
TN EE LTI === st 4 A8 B 1 5 4 1 e i il e S i

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos
para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023, ~----««=~r=vnmnnarmmonramsanrns oncnanesssnornsmnsnse s dsamh sssa-rRE R

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX", registrada con
el numero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado”. ------==-===============smsecmccmmmcnnnnaneooeeooee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de una ../.. la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicion
../.. acompafiamos a esta presentacion una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccién de su marca PERFORMA PLUS y declara su conformidad para ell0”. ------====----===zz-=----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién y tras el anilisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente Consmnte al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en Jas-clases y listas

Abg. ChyodiaP 'ela Cristaldo
* i D.mmr General Intetina
61 General ¢z Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1338 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
PLUS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17261/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Resolucién N°

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de ACtUACIONES. === m oo

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolucion
IOy o e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1338 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. -=---=-======mmmm oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERFORMA PLUS”, clase 35, Expediente. N° 17261/2020, solicitada a nombre de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE. ---+-s-s-ssxsxsemrmemememenoe s fsi e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1341 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
FULL”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17335/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asuncion, 19 JUL 2024
VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolucién N° 1341 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas, y; ==-=«===ss=ssecesseec s oo e oo e e e e e m e mm e o e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resoluciéon No. 1341
de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Direccién de Marcas.--=-==-============sscmcmsmoommommooco oo ooae

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
TR TR L0 - msmiois cmetr o sl s e e i i i i

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL LTDA. expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
pararesolver en fecha 04 desseptiembre de 2023, srssenmesmuassmsmnmssusssnsuassmsmmmmasannonamuassmntnmmsnnsssmsaonsnmon

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “PERFORMAX”, registrada con
el numero 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../.. que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado”. -----===-===========s===smmmzsmmccmor oo oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca solicitada por mi
mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras
mientras que la base de rechazo de uno ../.. la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro pais la
misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presenté oposicion
../.. acompafiamos a esta presentacion una carta de consentimiento, firmada por representantes de
SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante
busca la proteccién de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello”. -------=---===----==----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el anélisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO”, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
“por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas
de productos/servicios enumerados en el Anexo A “Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa
HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio”, por Mosaic y declara que no objetara, se
opondré, denunciard o actuara en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el usg de la marca
PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados”.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1341 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERFORMA
FULL", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17335/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor publico matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
A€ ACHUACIONIES. === m = e

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolucion
L CUT T @~ o

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

Art. 10 REVOCAR la Resoluciéon N° 1341 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. --=-=====-=====mmmmmmm oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERFORMA FULL”, clase 01, Expediente. N° 17335/2020, solicita'dNombre de
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

PR TR V1c) 15 o] RN GG———— > NS
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACION Y SE REVOCA LA RESOLUCION N°
719 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VC VALOR CREDITOS Y
ETIQUETA”, CLASE 36, ACTA N° 56844/2022 SOLICITADA POR GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.------------

Asuncion, 2 l JU]_ 20210

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: El recurso de reposicion interpuesto por el representante convencional de GRUPO FARGO
EMPRESARIAL S.A. por medio del escrito Acta N° 2430251 de fecha 17 de abril de 2024 y; ------------=---=----o---

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, la Direccion General de Propiedad Industrial dicté la
Resolucion N° 719/2024, por la cual se Revoca el Dictamen de Marcas N° 107016 de fecha 21 de septiembre
de 2023 dictada por la Direccidon de MEaICTas. «~---rrssssssssannsrsssnnesnesansson=casessssnsmsmasssinmsnissssamasmansants

Que, en fecha 17 de abril de 2024, el representante convencional de GRUPO FARGO EMPRESARIAL
S.A. interpone recurso de reconsideracion por medio del escrito Acta N° 2430251, ------=---=--scmomomoonaocaaas

Que, en fecha 12 de julio de 2024, el representante convencional de la marca solicitada, presenta
escrito de cambio de nombre; “La empresa modifica su estatuto social y cambia su denominacién de
GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A. a VALOR CREDITOS S.A.E.C.A.” .=====n=nnmsmsmmemsmm oo mmooc oo oo oo

Que, esta Direccion se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso
I D PR, == e e e e o R =R R A R =

CONSIDERANDO:

Que, en fechal5 de noviembre de 2023 ha sido emitida la Resolucion N° 719/2024 dictada porla
Direccién General de Propiedad Industrial, por la cual se Revoca el Dictamen de Marcas N° 1107016 de fecha
21 de septiembre de 2023 dictada por la Direcciéon de Marcas y se ordena el archivo de la solicitud de
registro de la marca “VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA”, clase 36, Acta N° 56844/2022, solicitada a nombre
de GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A, -------c-sxnrsmemramemsamsamemnameeememe e

Que, manifiesta el representante convencional de GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A. en su escrito
de recurso de reposicion, entre otros argumentos: “Si bien mi parte no niego que la palabra CREDITOS es
genérica para los servicios cuya proteccio’n se pretende el conjunto marcario so]jcjtado cumple con los

que la palabra VALOR no hace referencza alguna de los servicios especificos solicitados.../... Es 1mportante
destacar que mi mandante ha cambiado su razén social de GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A. a GRUPO
FARGO EMPRESARIAL S.A../.. El cambjo de razén socjal constituye un hecho nuevo que constjtuye una

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 de la Ley N° 1294/98 de Marcas dispone

Directora Gc‘ rJl Tnterlna
DireccionGenetal de Propicdad Industrial
erﬂicmnzlde Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACION Y SE REVOCA LA RESOLUCION N°
719 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VC VALOR CREDITOS Y
ETIQUETA”, CLASE 36, ACTA N° 56844/2022 SOLICITADA POR GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.------------

Que, se ha constatado que en la resolucion recurrida se menciona expresamente que la solicitud de
registro se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, especificamente el inc. e) el cual expresa: “los que consistan 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 0 SErvicio.” --------=-=========ssmmssmssmnsmmnmcomeoaee

Que, tras el analisis del caso de autos, a fs. 01 se aprecia que la solicitud de registro de la marca VC
VALOR CREDITOS Y ETIQUETA fue presentada para cubrir productos de la clase 36 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Servicios prestados en el marco de operaciones financieras y
monetarias, servicios de agencias de crédito”', de ello se colige que VC VALOR CREDITOS no es un signo
genérico o designacion necesaria o usual para describir lo que se pretende proteger en este caso. Tampoco
es una designacién que exprese una calidad de los productos que desea proteger. Bien podria calificarse a
la misma como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma
COMO GENETICA 0 deSCIIPHIVA. =mmmmmmmm oo

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

Que, siendo asi, el analisis en conjunto se centra netamente en el plano fonético y ortografico. Al
respecto, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere al “Analisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la
conformacion de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las
mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que mas facilmente retiene el consumidor.” Asi las
cosas, se advierte que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es
notablemente caracteristico y preponderante de la marca solicitada, VC. ----------=snnssmmmmsmmsmmmce e

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de u
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud dg

|VALOR [,
L ' S Abg. Claidia Pamela Cristaldo

: .Dlr.ector“a General Tnterina
L)vnecc‘xvon General de Propicdad Industriy)
Duecc10p§uwnal de Propiedad Inteleciua)
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https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=36&explanatory _notes=show&lang=es& menulang=es&mode=flat
&notion=&pagination=no&version=20200101

* “DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACION Y SE REVOCA LA RESOLUCION N°
719 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VC VALOR CREDITOS Y
ETIQUETA”, CLASE 36, ACTA N° 56844/2022 SOLICITADA POR GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.------------

Que, ante la ausencia de recursos reglados o de la accion de lesividad en el ordenamiento positivo
administrativo y en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legitima y a la vez deber de la
Administracion, derivada de la misma Constituciéon Nacional a través de sendos fallos dictados por
tribunales de la Republica que a continuacion se citan: “..Ja controversia en esta instancia se circunscribe al
tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar “per se” las resoluciones
emitidas por esa dependencia.. y estando compelido por la Constitucion y las leyes que norman su
desempeno, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse
con un acto manifiestamente ilegal e ilegitimo, por ende nulo.. sino a proceder a su revocacion... no
existiendo en nuestro ordenamiento juridico la accion de lesividad por parte de la Administracion para
dejar sin efecto por esa via sus propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad
Industrial.. se halla ajustada a derecha™. ses-==ssssrmmmssasinsncnnsncopmumnsuiss sranstd s dann i st s dn e mam i wmm

Que, en conclusion, a fin de acatar el principio de celeridad y economia procesal dispuesto en el Art.
32 de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” que textualmente cita: “Principio de
Celeridad y Economia Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarin con economia,
simplicidad y celeridad, evitando la realizacion de tramites y diligencias innecesarias o que constituyan
mero formalismo, a fin de alcanzar una decision en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento
juridico’, y en base a los considerandos precedentes formulados y en atencién a lo solicitado por escrito
(cambio de nombre), de fecha 12 de julio de 2024, procede hacer lugar al recurso de reconsideracién
interpuesto y ordenar la prosecucion de tramites de la la solicitud de registro de la marca VC VALOR
(21510 YO ISR A1) (010) 1 V- WS UEISESNSTS——-_——————- S

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

Art. 12 TOMESE nota del cambio de nombre solicitado en fecha 12 de julio de 2024.----------
Art. 20 HACER LUGAR al recurso de reconsideracion interpuesto por la solicitante.----------

Art. 3° REVOCAR la Resolucion N° 719 de fecha 15 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccién General de Propiedad Industrial, ---=--=-~es=smmmammaermmmccme e smn e

Art4° NOTIFIQUESE, y cumplido se dispone la prosecucion de tramites delq solicitud de
registro de la marca “VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA”, clase §

'Tv,‘,‘ LISTaIG

.Dir totaiGeneral Ipterina

P'uecclldn Generpl de Propidad Industrial

Direceidn N,zc/iq;ulde?rapi dad Intelectual
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* https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-667 jurisprudencia_sobre_propiedad_intelectual_tomo_i.pdf
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 243 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS Y
ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 17185/2018 A NOMBRE DE COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.-

Asuncion, 7 & JUL 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de COMPANIA
CERVECERIAS UNIDAS S.A. en contra de la Resolucién N2 243 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada por la
Direcci6n de MarCas, Yj -==--=-==-ssasmnuanmme e ns se o e e e e e 2 e

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de COMPANIA
CERVECERIAS UNIDAS S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N@ 243 de fecha
13 de mayo de 2019, dictada por la Direccitn de MarEas, ~---==-snr=s-=rsccmmcnmrsosesennmsnsons siasnsse sommmanmsrmes ey

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 10 de marzo de 2023, el representante convencional de COMPANIA CERVECERIAS
UNIDAS S.A. expres6 agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama
autos'pararesolveren fecha 07 de junio de 2024, ~-ssrsssosnmmmrasasenmrasumnansanaummnpunssaseamsssassoomssmias s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MASS, registrada
con el nimero 344803 en fecha 08 de Abril de 2011 a favor de EMBOTELLADORA CENTRAL SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores; ademds la marca solicitada se reproduce integramente en la marca registrada, por lo que
de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” ------==-==========-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPANIA CERVERCERIAS UNIDAS S.A. y
manifiesta: “(..) Conforme se desprende del Informe de Fondo el antecedente recaido en estos autos es el
registro de marca MASSS, N° 344803, clase 32 concedida a nombre de EMBOTELLADORA CENTRAL
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL, cuyo vencimiento (incluido el plazo de gracia) ha
acaecido en fecha 08 de octubre de 2021.../.. Habiendo sido abandonada la solicitud de renovacion N°
32350/2021 del registro antecedente, se desprende que la solicitud de mi mandante no incurre en las
previsiones del Art. 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas.../... Sirvase por tanto Sefiora Directora General, dictar
Resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N° 243/2019(..).-===================ssmssmonsmomonsocooaes

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.---------
Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se engGentra

vigente. En este sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 344803 de la-marca:“lv
nombre de EMBOTELLADORA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL IN D) STRIAL “vex

ibg, ClaudiafPamela Cristaldo
Dircctg.ti;f’(}encml Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 243 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS Y
ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 17185/2018 A NOMBRE DE COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.-

08/04/2021, se solicité su renovacién por Expte.N° 2132350, sin embargo a la fecha, tal como se puede
constatar en la base de datos, la misma se encuentra con estado administrativo “dbandonada” desde fecha
30 de JUnio de 2022, =-====mmmm e o e oeoeoeooeooeoooos

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resoluciéon recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "MAS Y ETIQUETA", solicitada por COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. ---------------

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N2 243 de fecha 13 de mayo de 2019 dictada por la Direccién
de MarCas.-==--m e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MAS Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 17185/2018, solicitada a nombre de
COMPANIA CERVECER{AS UNIDAS S.A. --------=--===sssssssmmmmmmeecemmeeeennocoooae

Art.32  NOTIFIQUESE.-----ssscssasmsarmsmsmnnmemsemecnc e s b fonee N

s} A H
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 385 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHEESE TO
MEET YOU”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 42565/2021, SOLICITADA POR CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.-

Asuncién, 9§ JyJ| 202

Resolucién N°

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARLA PAOLA
BARBIERI SARUBBI contra la Resolucion N° 385 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Direccién de
MaTCas, Y} === === m = m e s o oo o o oo o e oo onoososoosossoooe o

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de CARLA PAOLA
BARBIERI SARUBBI e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N° 385 de fecha 29 de
marzo de 2022, dictada por la Direccién de Marcas, ~~-=-==-==rr~m-rrnnc=ranomcamsonmnrmannomsansrmesssnssss spacsscsssssmas

Que, en fecha 06 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
JEURIIESED, ~-mmrmmrr e o e s e s P A SR N R S S S R A S R AN R R R AR e

Que, en fecha 08 de noviembre de 2023 el representante convencional de CARLA PAOLA BARBIERI
SARUBBI expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 13 de noviembre de 2023, ---=--=-===cememmemmmm oo oo

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MEET & CHEESE SNACK ROCK
BAR’, registrada con el nimero 410007 en fecha 30 de diciembre de 2014 a favor de RELAXKUR S.R.L.
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.”.-----=--=========-===--=---

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(..) La disposicién alegada resulta
inaplicable a mi solicitud ya que la misma cumple con todos los requisitos establecidos por ley para hacerse
acreedora de proteccion por medio del registro marcario.../.. Entre las denominaciones en conflicto existen
suficientes diferencias que posibilitan la coexistencia pacifica de las mismas../.. El analisis que debe
realizarse para conceder o denegar el registro de un signo debe ser realizado en una visién de conjunto,
teniendo en cuenta la totalidad de vocablos integradores de la marca, sin desintegrarlos../.. Una

ambas marcas incluyen las palabras CHEESE y MEET, existen diferencias significativas entre ellas.../..
Visualmente ambas son muy distintas, la marca registrada contiene un logotipo que consiste en una
hamburguesa y la palabra MEET que suena como MEAT que significa carne en inglés, lo cual refuerza la

amigable o saludo, haciendo referencia a la frase NICE TOO MEET YOU conjugando con la palabra CHEESE
que significa queso../... Negar la solicitud CHEESE TO MEET YOU basandose unicamente en la existencia-de

y '"Gcmrzlchmpfcdzdludumial
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 385 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHEESE TO
MEET YOU”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 42565/2021, SOLICITADA POR CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IITEOTPUBSED, 7 min s tmanmammm i cim o mcrmm e e i ot 8 o o R i o e

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 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 a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “CHEESE TO MEET YOU”, clase 43, con el oponente “CHEESE &
MEET ROCK SNACK BAR ”, clase 43 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la
optica de los eventuales CONSUMIAOres--=----==m=mmmmmm e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “CHEESE TO MEET YOU” y la marca
antecedente “CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR’, si bien es cierto que las denominaciones analizadas
contienen similitudes entre si, no necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor
pues, en su conjunto, dejan una impresion fonética y visual muy diferente. Y haciendo una investigacion
mas adentrada en internet de las marcas en pugna, sobre la traduccién de dichas palabras en inglés
tenemos que: “CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR: queso para conocerte” (solicitada) y “CHEESE &
MEET ROCK SNACK BAR: queso y carne, bar de rock” (registrada), se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre las mismas:

CHEESE TO MEET YOU (marca solicitada), y
CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR (marca base de rechazo)

Que, de dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético, debido a que al
pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresiéon auditiva que generan ambas es
diferente Una de Otra.-=--=======mmmmmm e o

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten los vocablos
“CHEESE-MEET”, no necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son conceptualmente diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas.----==-===========smmmmmmme oo

Que, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre,
no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los
demas elementos analizados en conjunto en la presente resolucion. ==--====-======nemmmmmemeeeomeee

Que, la distintividad estd demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna
contienen elementos fuertes de fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013. -
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 385 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHEESE TO
MEET YOU?”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 42565/2021, SOLICITADA POR CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.-

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

Art. 1°

[[=]

Art.3

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

REVOCAR la Resolucion N° 385 de fecha 29 de marzo de 2022 dictada por la Direccién de
L b el R e e

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “CHEESE TO
MEET YOU”, clase 43, Acta N° 42565/2021, solicitada a nombre de CARLA PAOLA
BARBIERI SARUBBL

NOTIFIQUESE. ---------===sssmsmmmmmmmmmmmsommmcmoe e S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. -

Asunciodn, 2 IJ J‘{,L 202&

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucién N° 480 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por
la Direccitn.de Asuntos Marcarios Litigiosos, J;==-rr=rrr-ser=mrrmsrenoorsasssmnscoskass smsmnnnnsssanassansss santrpunsses

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N°
480 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-=--===-=-=-==------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
ITIECETIRIESELY, =emsime s o s oo a5 1 o 0 8 i e i i S R A S S S i S s i

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso agravios; en fecha 16 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamo autos para resolver.----=---=--=---=s-csmcecmccooncooaaoes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDIBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 35, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en Jas clases 35, 36 39, 42, 43, , por lo que Corresponde a esta direccjén determinar si

solicitada ‘PEDIBOSS”, ésta Direccién constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no exjsten mas aproximaciones que la comtn uti]izacjén de la raiz “PEDI".../...Poder

direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDIBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Reune los requisitos de
novedad especjaljdad y on'ginalidad requisitos 1'ndjspensab]es para la obtencién del derecho de 1a

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposicién donde

nuestro pais en la clase 35 (misma clase pedida), ademds en base a las marcas P PedldosYA YET [©Q UE A/
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.

registrada en la clase 35, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales
forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi mandante
posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA.”../... Niego categéricamente
que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y fonéticos disimiles con
respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad
de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una
muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../.. La desinencia de uno de los elementos de las
marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada
corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../...
Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues
ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las
marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias semejanzas mencionadas, las
mismas dejaran en el publico consumidor una impresion extremadamente similar../... La marca solicitada
evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una
aplicacion del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como
tal es notoriamente reconocida en el mundo.../..Cabe sefnalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA 'Y
ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y
enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de
Paris.../.. Al momento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos, se debe estar mas a las
semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../.. Que antiguos empleados y trabajadores de la
firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../.. Poseia todo el know- how, el
conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La
peticionante se inspiro en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su
mala fe../.. La marca solicitada no es producto de su imaginacion..../...Se inspiré en las afamadas marcas
PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante
en nuestro pais../.. Demostrando a mas de la mala fe, un afin de competencia desleal../.. No mostré
novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS../.. Por lo tanto, ruego a la Sefiora Directora,
oportunamente dicte resolucion revocando en todas sus partes la resolucion N°480/2023.” --------------------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I PU eSO, === mm e m oo e e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico 0 conceptual. --=---=-===smmmrmmmm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca
oponente En ese sentido tenemos que “PEDIBOSS” es muy similar a la marca registrada “PEDI oS YA”,

Diteccion GCRHI!ul Prop
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----s--snrnmssnsmmsmssmmrmsmesmmsmmemmsmeem e

PEDIBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el ptblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracién esta en total concordancia con las

. expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccién de

su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los

de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.

Se ha dicho que hay confusién cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresion, atin cuando en los detalles existan diferencias®.----=---====-==ss=ssrmsnsmssussmmssmsnsiaannoocase

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDIBOSS", automaticamente la asociard con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el ptblico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusién cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” --==--=========s=sssssssssmscsomncmmocoo oo oaee

‘ Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacion o
confusién indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. -----=---=s--smmcmmocmmn e

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de
tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, qus
oponente es una marca mtensamente utilizada, de gran dlfusmn segun se desprende de la publicidad y

' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984. fFaPimela Cristald
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.<---crssnrmrmmemeasmmamemsmamememamem s memsamememememeenenes

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del ptblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de ]a oponente. ---==-=======smmmmem e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se ‘
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacién
que acarrearfa un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacion, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caracter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusioén y goza del caracter
d@ NOtOTTA, ===

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (..)” Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Djjo el tribunal gue 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los organos
jurisdiccionales las acciones y med1das que correspondan contra qwen lesione sus derechos A51m1smo
Concede el derecho a opone
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* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 Dll’CCtI e
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458 Diteccion Genml
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. i

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 480 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LILIgIises, =«-—smmmsm e ammmmnsn sommammnn o= orcor s an e

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS, clase 35,
Acta N° 34432/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
) TNT Ve, 0\ 43 VOUIIUNIHUNUNINE—————-—-_— N

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.

mpudad!ndusm |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------=-==-- Ses— SIS ——

Asuncion, 9 5 j 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resoluciéon N° 481 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por
la Direceion de Asuntos Marcarios L giogos, 5 -=--«-rmmmsme—smie e non e ena s s oo e men o s e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 481
de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==--======-=======-=zzcooee

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
T g B G, = st s et e B i i o o

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso agravios; en fecha 31 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver.---=--=--=--==-szcsoesoccocemoeoonann e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de
la marca “PEDIBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 36, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccién determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDIBOSS”, ésta Direccion constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comtin utilizacion de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con

distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccion considera que la presente solicitud de la marca “PEDIBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Retine los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencién del derecho de la
proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
ERALHEIEIE, " <emmmmm = oo e i e e e T R R i R R e SRR S S R R S S R R

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta oposicién donde

7
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. R ———

registrada en la CLASE 36, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categoricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada
carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde
el plano fonético../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias
semejanzas mencionadas, las mismas dejaran en el publico consumidor una impresién extremadamente
similar../.. La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi

como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../..Cabe senalar que las
marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen
marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios
que le otorga el Convenio de Paris.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos,
se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y
trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas atn, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo
el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INTEIPUESTO. ==scsnmsnssemonamnamsusnsanausunsesnbnsusocsstunekinnesonnssassasiamasens nnmnsalss s et ot s siie s s asiemsriase

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico 0 conceptual. --=--=======nmmmmmmms e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusion de la palabra “BOSS”. En el siguientg’cotejo se
puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: -=-----==----==-----=------ \“ ------

Directora Gend
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. e o e —

PARAGUAI
REKUAI

Resolucién N°

PEDIBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el piblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicién de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias’.-------=--============ssssmmcmmcmmmmenceeeeeen

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusién indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDIBOSS", autométicamente la asociard con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusion cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” ------==-======seeeemmmmermem e

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacién o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. -------=-===sessecmeemcocccmcnnooannec e

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificaciéon de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigtiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante”. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

'Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984. |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.--n-nnssnsnrmssmmsmsmmmsmcms e sameem e esamecens -

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de ]a oponente.---=----====nmmemmmnn e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertarfa la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se .
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacion
que acarrearfa un innegable dafo a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacion, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caridcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter
o B sl (s I

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Dijo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de Ja misma y a ejercer ante los 6rganos
jurisdiccionales las acciones y medldas que correspondan contra qwen lesione sus derechos ASImlsmo
concede el

? “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 Abs d
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag 458 Directora Gc cm] Intcnna
* OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191. Direceion General de Propicdad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. ERR— S —

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 481 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s. ~==r=reressscsossnnnmnsoninsnnsmnssnsasodannsssinnsasanssom=sasas

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS, clase 36,
Acta N° 34433/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
PARAGUAY S A== ossssssaumssmsssuenansnsssmsmussmssmssomss s S 2

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. =

Asuncién, 25 JUI 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 482 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por
la Direccion de Asuntos Matcarios Litigiosos, Yi-s-= sssnsumasansssninensnsisns asnanssnntsansnmasmssansansssas

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 482
de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==-=-===========s=zzzzcnooen

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
INTEIPUESEO. =enrrinnemsemnmsom e s S Ao S S e S R S M S S LS R S A e SR S S 4 S S e i s e

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expres6 agravios; en fecha 16 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamo autos para resolver.----=---=--=-=-zsoecocmoocooocooanoons

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDIBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 38, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccion determinar si

solicitada ‘PEDIBOSS”, ésta Direccion constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comun utilizacién de la raiz “PEDI".../...Poder

direccion considera que la presente solicitud de la marca “PEDIBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Retine los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencién del derecho de la

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta oposicién donde

0  Abg: Claudia Paela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. e A

registrada en la clase 38, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las

mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categéricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y

o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada
carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde
el plano fonético../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias
semejanzas mencionadas, las mismas dejaran en el publico consumidor una impresién extremadamente
similar../.. La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi

como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo../..Cabe sefalar que las
marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen
marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios
que le otorga el Convenio de Paris.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos,
se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y
trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo
el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi
mandante.../... La peticionante se inspir6 en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de

No mostré novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS../.. Por lo tanto, ruego a la Seriora
Directora, oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus partes la resolucion N° 482/2023.” -------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L= 010 L (s A

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico 0 conceptual. =---====-===mmmmmmm ool

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. N EEENIEURTRE———

PEDIBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el piblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusién, esta Administracién esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacién y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicién de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias’.----=-===-=========sssssmmmmmsmmrmmnmecence e

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDIBOSS", automaticamente la asociard con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el piblico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusién cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” ----=-=s-=se=sm-ressensnsaninciorencmmanintases

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacion o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular, ---==--==ss=secmemmeecammecmaoczon e iennen e

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificaciéon de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigtiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es
tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos as
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusién segin se desprende d¢{la publicidad y

agina web oficial : ed] oza del caracter de notorio. -=----=------ {5 F-=--==-- ===~
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' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984. Amiela CﬁstaJd
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----=-====n=znmmmmmmmenaeee e

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del ptblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de Ja Oponente.---=-====ss=msmm o

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se ‘
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacion
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o0 goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter
o [0 4 To o) o b T TR

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)" Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "E] Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Dijjo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos
Jurisdiccionales las acciones y medeas que correspondan contra qu:en lesione sus derechos ASImlsmO
concede el

ela Cristaldo
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? “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 A )
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458 Dm.ci(‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-------==-=-=====znmnmmmmmnmeneee

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucién N° 482 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos. -==-=-==-=-==rreesererommmeemmnnaeceeencean e oo

10

Art. 2 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS, clase 38,
Acta N° 34435/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIE LOPMENT OF

LT E 01 e SN UVEN OO S . SS——

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.----------===---sssssmmmmeeeeaas s e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.---------=----- S ——— SERT——

Asuncion, H I 2021&
79 JUL

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 483 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, y;---=-==============smssmmmsmommoco oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 483
de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=--=-========-=z--zocn-o-

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
DT PUESED, ssmsmunmsesannnrunnrnisssmmtnecmunyonnn s s o e o s e e S5 i S S Sl e S S i e e e

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expres6 agravios; en fecha 16 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para resolver.---=--=--==-==-=s-smzsmmmmmmmomoneonee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDIBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 39, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccion determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDIBOSS”, ésta Direccion constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comtin utilizacion de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con
otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentta../.. Por lo que devienen claramente
distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDIBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Retne los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencién del derecho de la
proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
o e L1 o Lo B e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas,€omo Da
de esta oposicién.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, fegistrada en

B \ :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. . - -

registrada en la clase 39, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categoricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos djsimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA YETIQUE TA yPPedjdosYA Y

o radical, guardan una muy extremada 51m111tud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada Corresponde ala particu]a BOSS, particulas que tienen un sonido muy simi]ar Y. por ‘

semejanzas mencionadas, las mismas dejaran en el publico consumidor una impresion extremadamente
similar../.. La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi
mandante.../.. PEDIBOSS es una aplicacion del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal
como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../..Cabe senalar que las
marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen
marcas que gozan de noton'edad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios

se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y
trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo
el know- how, el conocimien to necesan'o ¥ la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi

esta manera su mala fe../.. La marca solicitada no es producto de su 1mag1naaon..../...$e inspiré en las
afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas .
por mi mandante en nuestro pais../... Demostrando a mas de la mala fe, un afan de competencia desleal../...

No mostré novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS../.. Por lo tanto, ruego a la Seriora
Directora, oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus partes la resolucion N° 483/2023.” -------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I T PUESTO. === m oo e oo e e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. --=---=--===mmmmm el

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la-ms
oponente. En ese sentido, tenemos que “PEDIBOSS” es muy similares a la marca registrada “PEBIDOS YA”
diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusion de la palabra “BOSS”. En el 51gu10 ejo se,

puede corroborar la similitud grifica y fonética entre las marcas en pugna: --------------=-=---------

Dmcmm ¢
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.------------

PEDIBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccién de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicién de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias’.-------==--=-==========ssssmmmesmnrmmmmcemnceeoeaees

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusién indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDIBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “/gualmente existe
confusién cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a lamisma empresa que la primera (confuision INAIrecta).” =--=«sss=s=sssnssemsanssassunccssonsmsndasssnnana

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusiéon entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacién o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo Hitular. s=--=ssssessscmsuscmsnspeommpmasnmsmesmsaan s

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante”. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de
tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos agf, queNa marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusion segin se desprende Me la publjcidad y

péagina web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del caracter de notorio. -zzzesee === f-------=

L Famela Cristaldo
DitectoXa General Interinu.

Direccion General de Pmpitdadlndusmal
Direcciéﬁ}@”ﬁciomldePropicdadlmclectm\
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----=====-nceemmmmmaemmeemee e

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la oponente.----===-===-=s=smme s m e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacién
que acarrearia un innegable dafo a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacion, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter
oL e (o) b R

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)” Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Dijjo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de Ja misma y a ejercer ante los organos
jurisdiccionales las acciones y medeas que correspondan contra qwen lesione sus derechos Asimismo
Concede el derecho

* “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 i 2! o d Bakiela Cristaldo

’ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458. T nterina

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag, 191. “”f“”’" Gf"lm de Propicdad Industrial
\7 Direccion Naciongl de Propiedad Intelectus



DIRECCION NACIONAL DE

7 ™ PROPIEDAD @ GOBIERNO per | PARAGUAI
; gﬁ};ﬁkECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucion N° u &

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.--------nxsszmesmrmmmmemmmnnens emeoemeemeneneeeene e

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 483 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---==-=====s-m-mr=sesesemmmemaenmenmomeacnnannannaccn n e e e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS, clase 39,
Acta N° 34437/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
PARAGUAY 8. A <=-s5mnsssassssassnsmsssmmmssssunsmmssavsensusmsmeeionsumemmnsessadgess

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.

1 M9
Asuncion, 2 9 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 484 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, Ji==-=--==ss-rmsewscmemmmm e s s st v o i s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 484
de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=-========-=--==-zz-z--2-

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
1S g o1 (e e

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso agravios; en fecha 31 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamo autos para resolver.----=--=---=---z-osoocmocmmmonnoonooane

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de
la marca “PEDIBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 42, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccién determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDIBOSS”, ésta Direccion constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comun utilizacién de la raiz “PEDI’.../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con
otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentua../.. Por lo que devienen claramente
distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDIBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Retine los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencion del derecho de la
proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
s o L o L R N i

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como pa
de esta oposicién.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrgda en
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. = & - S e

registrada en la clase 42, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA.”../.. Niego
categéricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../.. La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada
carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde
el plano fonético../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias
semejanzas mencionadas, las mismas dejaran en el publico consumidor una impresién extremadamente
similar../.. La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi

como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../..Cabe sefialar que las
marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen
marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios
que le otorga el Convenio de Paris.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusién entre dos vocablos,
se debe estar mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y
trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo
el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi
mandante.../... La peticionante se inspir6 en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de

No mostré novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Sefiora
Directora, oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus partes la resolucion N° 484/2023.” -------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. ----=--====ssmmmmmm o

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca
oponente. En ese sentido, tenemos que “PEDIBOSS” es muy similar a la marca registrada “PEDIDO

Directota/General Tnterina
Direccion Genéral de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.~-----n-ssmsmemzmmemmemeemenen resmemenmemn s

PEDIBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA' Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el ptblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicién de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias’.------=--===========szsssocsocsocceoncooaooeooe

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDIBOSS", autométicamente la asociard con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el ptblico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusion cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” ----=-=============ssssmssmmssmnrmnro oo

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta més semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacion o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ---=---=-=s=econmommmnmoomono oo

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificaciéon de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de
tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi,/que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusién segin se desprende de(la publicidad y

")

©Abg. Claudid¥amela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------- ——

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del ptiblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la Oponente.--==-====x=mmsmmm e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertarfa la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacion
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacion, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caricter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusioén y goza del caracter
A TIOTOIIAL #575=rmrnsnmsnrnansnarsnsosa s e n e oS54 S o 82 R R S T e R PR R R R R A A

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)° Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Dijo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos
]unsdJCCJona]es las acciones y medldas que correspondan Contra qu1en lesione sus derechos Asimismo

* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 / : 5 Cristald
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed Pag. 458. “Abg. Claudia Wymefa Cristaldo

* OTAMEND, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va, Ed. Pag. 191. Directora General Interina
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.---=-========nmmmmmmmmmmm oo oo oo

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusién
siempre que se pueda inducir a confusion o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 484 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos, -=---=-=-==ss=vermrmmmseesemmmamennnsnennnonncanannnancancaan e

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS, clase 42,
Acta N° 34440/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF

(=]

Art.3

Pamela Cnstalde
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 490 DE FECHA 24 DE _]_ULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-------- e

9 5 JuL 20

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 490 de fecha 24 de julio de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigl0S0s, Y;------=---==x==ssmmsmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N°
490 de fecha 24 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=---===-=====----

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T PUESEO, == mmm = m e

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expres6 agravios; en fecha 16 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver. ------------=---zsmmmmommmcommnamannoe

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de
la marca “PEDIBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 45, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccién determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDIBOSS”, ésta Direccion constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mds aproximaciones que la comtin utilizacion de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../.. Las que confrontadas una con
otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentda../.. Por lo que devienen claramente
distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccion considera que la presente solicitud de la marca “PEDIBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Retne los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencion del derecho de la
proteccién solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
AEALICIER "--~mnrrmmrmramnrmessnn e onc oo s e rnin e oo nn s A m e e e e e m e e e A e A e i

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas comeo-hase
de esta oposicion.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, | g]Strada e
nuestro pais en la clase 45 (misma clase pedida), ademas en base a las marcas B/ ’ :

Abg Tela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
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registrada en la clase 45, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA.”../.. Niego
categéricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA'Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada
carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde
el plano fonético../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias
semejanzas mencionadas, las mismas dejaran en el publico consumidor una impresion extremadamente
similar../.. La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi
mandante.../.. PEDIBOSS es una aplicacion del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal

marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen
marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios
que le otorga el Convenio de Paris.../.. Al momento de juzgar la posibilidad de confusién entre dos vocablos,

trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mds atin, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo
el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi
mandante.../... La peticionante se inspir6 en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de
esta manera su mala fe../.. La marca solicitada no es producto de su imaginacion..../...Se inspiré en las
afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas
por mi mandante en nuestro pais../.. Demostrando a mas de la mala fe, un afan de competencia desleal../...
No mostré novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Sefiora
Directora, oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus partes la resolucién N° 490/2023.” -------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IEEIPUEBLD, mmmmrmmee e s o e S e A B S B S SR SR e A R S A A R i SR SR RS

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. ----=--=-=mmmrmmmemeemcem e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca
oponente. En ese sentido, tenemos que “PEDIBOSS” es muy similares a la marca registrada “PEDIDOS YA”,

Abg, Claudia Pamela Cristaldo
Ditectora General Interina
Dlirccc‘fdn General de Propiedad Industrial
Direccion Nacighal de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----------x- SETS—

PEDIBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el ptblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administraciéon esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicién de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias’.----=--=-«=-========s==memmemnnommmncmrmnmencmn -

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusién indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDIBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “/gualmente existe
confusion cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a Ja misma empresa queJa primera (confusion Indirecta).” -==---==-==========sonsseszcasnascssnssmoncasan

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacién o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. -=---==-==s=ss=mcermommceoncmacnaocccen o eennens

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigtiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

! Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-- memmesmemsesssesssesenssesesnnnae.——————————

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la oponente.----«=-======semmmmmee e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacion
que acarrearfa un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o0 goza del caracter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caréacter
@ MOt 0TI, ==

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)” Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Djo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N°1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos

jurisdiccionales las acciones y medldas que correspondan contra quzen lesione sus derechos Aszmzsmo
concede el derecho a opone

mmwﬁmmaﬁw entre Ios productos 0 Sservicios Cualesqwera sea 1a

figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo d

* “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 I)'" A wllin GRS
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458. iectogy Gene terina
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* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191 0" Cen€tal d Propicdad Ind,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDIBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-======nmnmnmmm oo oo e e

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusiéon
siempre que se pueda inducir a confusion o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 490 de fecha 24 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos. ====--=======cnmsmmmmme oo

10

Art.2 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDIBOSS, clase 45,
Acta N° 34442/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF

PARAGUAY S.A.---s-s-sssmsmsamsmemsasemesamemensemememceneneees AT

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.------=----- SNNISIEEE_————_——————

i M

Asuncién, /7 ] JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 445 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigi0S08s, y;-=-====-====zmsmmmmomommm oo oo co oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 445
de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------========-=z-zzzzzeo-

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
ITIH@EIUIOEEO, rmmmm om0 i S T ot S S s A = S A4 95

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expres6 agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver.------=--==-==-=-soceocoooeoocoonoonoe

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de
la marca “PEDILOBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 35, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccién determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDILOBOSS”, ésta Direccién constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comun utilizacion de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectjvas desinencjas.../... Las que Confrontadas una con

distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDILOBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reune los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencion del derecho de Ia

proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
AOAUICHA, 7= =mmnrsaummnsnefaenom s S 5w L o o A5 542 A MR R 2 o M A o s i SR e S S o WS e R SR G it

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas comg.ba
de esta oposicion.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS-YA;“registrada en
nuestro pais en la clase 35 (misma clase pedida), ademas en base a las marcas P Ped!dosYA g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----n-rnsmssmemmemmrmmsmsamememmemc e meamcaes S

registrada en la CLASE 35, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categoricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por ’
ende, confundibles.../.. Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega
justamente en e] medio de ]a denominacién pedida la particu]a LO lo Cua] no Ie otorga carécter diferencial

YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que
gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga
el Convenio de Paris.../... Almomento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos, se debe estar
mads a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores
de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo el know- how,
el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.......
La peticionante se inspir6é en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera .
su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su Imaginacion..../...Se inspjré en las afamadas marcas

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1Ly o8 L o

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico 0 conceptual. -------=-mmmmmrm s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca
oponente. En ese sentido, tenemos que “PEDILOBOSS” es muy similar a la marca registra :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. - memmmcemsemamence-

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusion de la palabra “LOBOSS”. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------=-=====--===szssocmousocnonaonn

PEDIL.OBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA 'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el ptblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias’.---=--r-~--es=mrsnsssnsmsasssmusnsessaasnsmansonass

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDILOBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el piblico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusion indirecta, diciendo: “/gualmente existe
confusién cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion Indirecta).” ----=--============zssssonsoonsoosoo oo

Que, tras el cotejo y anélisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En conclusion, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociaciéon o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----=----sssmscmmoommnnnnnn oo

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario impeftante™\ En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada; es ¢

! Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
: amela Cristaldo
- DireeNgra General Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. . SN ————

tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusion segiin se desprende de la publicidad y

agina web oficial - ' oza del caracter de NOtorio. ----=-==-=======mm=mecemcmmamua-
pag Y8

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con lamarca propiedad de la oponente.----==-====se oo

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacion
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que précticas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caracter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Ast las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter
@ NOTOTIA, = =mm ==

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptiblico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (..)” Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Dijo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

* “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag 458. Abg. Thay G
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191, G, Dm cctora Gene
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. SN N——————

concede el g oponerse al registro y al uso de cualquier otro sig a inducir @ a0
Indirectamente a confusion o a asociacion entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que
figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion
siempre que se pueda inducir a confusion o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 445 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigi0808. <«s«=ssmssesssmsessnsssrpsensesammonisnissumenussamumniirras ss

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS, clase 35,
Acta N° 35313/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
PARAGUAY S.A -==scesomsersssasssnsonsnmsansmnsmsssinnoncasssasssnsmnsenssonnpflinent ge nman

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
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Asuncién, 4 9 JUL

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 446 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;--==-===-======sesesmmnmmmmm oo oo e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 446
de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----=-==========z--z-cooee-

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
INEEY PUBSED,. = nermmrmemmm mmemesmence m oo s s on o ne s e st S e S e S A S R T R R S R SR AR SRR O

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamo autos para resolver.-------=--==--=sscsocceocomonooooaes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDILOBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 36, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccion determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el andlisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDILOBOSS’, ésta Direccién constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comun utilizacién de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencjas.../... Las que confrontadas una con

distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDILOBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Reune los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencion del derecho de la
proteccién solicitada../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
o =T (3 ol Lo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas cemo base
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.--=+=sssnmsoccmmcmmameacmaneameoncmaneacemsnsesesencannsssennsnnsnsnsncnnmnaamnmmmaan=-

registrada en la clase 36, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categéricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA'Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particu]a BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por

mencionadas, las mismas dejaran en el ptiblico consumidor una impresion extremadamente similar../... La
marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../...
PEDILOBOSS es una aplicacion del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es
PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../..Cabe sefialar que las marcas PEDIDOS
YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que
gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga
el Convenio de Paris.../... Almomento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos, se debe estar
mads a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores
de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas ain, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo el know- how,
el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../...
La peticionante se inspir6é en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera
su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su Imaginacion..../...Se jnspfré en las afamadas marcas

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O DU ST, === === = o o oo o oo

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. -=----==ssmmmmmmm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y E’I‘IQUETA" y la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS" se evidencia que Ja
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. -

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusiéon de la palabra “LOBOSS”. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: -------==-==-========--zmmcrocoen-

PEDILOBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el ptblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administraciéon esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicién de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias”.-------==-=========sssseesmemeaensacaoccmmnonoanen

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDILOBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusion indirecta, diciendo: “/gualmente existe
confusién cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” ---==-===-=====x==ssssssossosoossosooosoooooas

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusiéon entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociaciéon o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y queson propiedad del mismo titular. --r---reeer-ssncomocncsomamassoomrrmmanonsacn -

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificaciéon de notoria a una marca se deben c tres

' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984. P
2 Abg. ClaudiaPattrela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----r--n--n-rmemememmemmemeaes esmememmmemememesesenene e

tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusiéon segin se desprende de la publicidad y

pagina web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del caracter de notorio. -----------=--=--==--=zocrmuuvoo

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de |a OpoOnEnte ~so-—sassrmmnsinasnasnesmsmnsssissmsmm et s s et

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacion
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o0 goza del caracter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter
@ NOTOTIA. === e

Que, adicionalmente, se debe evitar la diluciéon de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)” Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Dijo el tribunal que ‘presentan un mismo sentido ponderativo, con la

¢ (\bg R
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 Ditectora

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458. ,  Digeccion Genefal d¢ rupudad lndustmll
* OTAMEND, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191. Direccion Nacional de Propiedad Intelectua
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
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concede el g ' il ' nducir di

WMWW entre los productos o servicios cualesqwera sea 13 c]ase en que
figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusién
siempre que se pueda inducir a confusion o asociacién, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 446 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asunfos Marcarios Litigios08, s#r-=-assmssnsnsonmanintusnssaossannninpmrsmsaninsanastassosusss

(=}

Art. 2 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS, clase 36,
Acta N° 35317/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF

PARAGUAY S.A.------mwmmmmmemmmmmmemmm e mmem e om0

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.

/;'/ ihg, Claudia thmela Cristaldo
3 Dir ra Gehgsal Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. - == e e s —

Asuncion, 2 5 JUL 2024

Resolucién N°

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucién N° 447 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por
la Direccibn de Asuntos Marcarios Litigiosos, Yj--=--r-rr-=r=nresroasnscmmmr s mnear e mes o memms o mmm et s s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 447
de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=-=========s-=zszczcnoee-

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
ITIEEEPIRESHE. simsinsmmnsmasn o s s = s e R e i S SR BB SR S A Bl B i S0 S USSR am S Al S S s

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver.------=--=--=--=--secsmcooccoccoooon -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDILOBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 38, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccion determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDILOBOSS’, ésta Direccion constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comun utilizacién de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../.. Las que confrontadas una con

distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccion considera que la presente solicitud de la marca “PEDILOBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Retne los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencion del derecho de la

proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
e (=l 13 o Lo - Rt

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposicioa-donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadgé como base
de esta oposicién.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS.YA, registrada e
nuestro pais en la clase 38 (misma clase pedida), ademas en base a las marcas I}ﬁédidés'YA
/A ~3
Abg. Claudia P a-Eristaldo
'“Dircc(ora General Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. =

registrada en la clase 38, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA.”../.. Niego
categoricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y

o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega
justamente en el medio de la denominacién pedida la particula LO lo cual no le otorga caracter diferencial

mencionadas, las mismas dejaran en el ptblico consumidor una impresion extremadamente similar../... La
marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../...
PEDILOBOSS es una aplicacién del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es
PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe senalar que las marcas PEDIDOS
YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que
gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga
el Convenio de Paris.../... Almomento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos, se debe estar
mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores
de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo el know- how,
el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante..../...
La peticionante se inspir6é en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera
su mala fe.../.. La marca solicitada no es producto de su imaginacion..../...Se inspiré en las afamadas marcas

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. -=---==--==ssmmmmm s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS”, se evidencia gue la parte

principal de la denominaci6n -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramentg en la marca
oponente. En ese sentido, tenemos que “PEDILOBOSS” es muy similar a la marca registrada “REDIDOS YA”,

Jirectora Oeneral Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. S

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusién de la palabra “LOBOSS”. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------=-==-========-sommmooconaaan

PEDILOBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracién esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccién de
su producto o mercancia mediante la marca de fibrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atin cuando en los detalles existan diferencias”.--=--=-=--=====-res=sremnesnsansssmsoscrsminsannaonn

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDILOBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusion cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion Indirecta).” ---=--===-====z-==szssssosmmnsooss oo

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta méas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacion o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ~-----=~=rscoremasreasamcssssomnans crsammnmns e

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tre
elementos: “La antigtiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario impoftante™. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, regist(ragi@pgg? ung marcy de

y/

! Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.---------r-=cnsnnsmsssssmssmmssscsmomaen o onnon amseee

tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusion segin se desprende de la publicidad y

pagina web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del caracter de notorio. -----=--==-==-==-=--ssesmemeenn--

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la oponente.

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacién
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caricter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter
€ MOTOTIA. === s

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptblico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". M.mbunah;wmzan_un_mmmndsumadﬁmﬂ_m_mn_[a

? “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 :
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191 Abg Claudia Pamela Cristalde
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.

concede el g ' 1 . nducir di

WWW entre 105 productos o servicios cua]esqwera sea Ia Clase en que
figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusién
siempre que se pueda inducir a confusion o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucién N° 447 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigi0s0s. ~-=-=~==-==-sermser-mreeee e e e e e

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS, clase 38,
Acta N° 35318/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
TN - U

10

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula.

\ ;/Abg. Claudia Phmela Cristaldo

NS, Directora Gefleral Ynterina
N Direccion General de 4opxcdadlndunnal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.--------

. = - ann
Asuncion, 7§ J[]] 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 448 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;=-==-===========mn=mrmmrm e et

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 448
de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==--====-=======-==zzzz-z-o

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
OB ERI UGN~ momm i e mmimmsre ortc st et i e e e e i S e s s A S

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso6 agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver.------=--=====-=--s-esocmocemocoooonoo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDILOBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 39, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccién determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDILOBOSS’", ésta Direccién constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mas aproximaciones que la comtin utilizacion de la raiz “PEDI”.../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con
otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentta../.. Por lo que devienen claramente
distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccion considera que la presente solicitud de la marca “PEDILOBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Retune los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencién del derecho de la
proteccion solicitada.../.. En virtud de lo sefialado, corresponde declarar improcedente la oposicion
AOAUCIAR, "=-=mmrmmsmmmommmne s an e e nn e raes So s hn o a e m e S £ m A S e e S e S H A R S 6 4 m £ M S o SR S S

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base
de esta oposicion.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, reg
nuestro pais en la clase 39 (misma clase pedida), ademas en base a las marcas %f’édiHOsVA Y BTIQUETA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. i i a8 i

registrada en la clase 39, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las

mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categéricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y

o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por .
ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega
justamente en el medio de la denominacion pedida la particula LO lo cual no le otorga caracter diferencial
suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece
del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano
fonético.../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias semejanzas
mencionadas, las mismas dejaran en el ptiblico consumidor una impresion extremadamente similar../... La
marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../...

PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../..Cabe senalar que las marcas PEDIDOS
YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que
gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga

mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores
de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo el know- how,
el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../...
La peticionante se inspiré en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera .
su mala fe.../.. La marca solicitada no es producto de su imaginacion..../...Se inspiré en las afamadas marcas
PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante
en nuestro pais../.. Demostrando a mas de la mala fe, un afan de competencia desleal../.. No mostré
novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Seriora Directora,
oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus partes la resolucion N° 448/2023.” ---=---=---=--==---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IO PUESTO. === === == m e e o e e e e e e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. -==-=-==-==mmmmmm el

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacion -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente epdamarca
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. == -

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusion de la palabra “LOBOSS”. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------=--=-==--====-csocmmesmonooaoon

PEDILOBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracién esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacién y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusién cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresion, atin cuando en los detalles existan diferencias’.-==-===«=s=-==ss=msessennommcnssamnsummnnssonau=s

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDILOBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusion indirecta, diciendo: “lgualmente existe
confusiéon cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” ----==-==-=====s==ssssssocsoosoosoooooooooons

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusiéon entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociaciéon o
confusién indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ---=-----=+=-n==sommceeomomcnomneeaonocnnonnnnnnns

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario impertante’. En

' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. - = — mm=-mmomneao-

tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusion segtn se desprende de la publicidad y

pagina web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del caracter de notorio. -------=--=======sezssemsennsoas

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacion pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la OpOnente.---=---===--mmmmm e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacién
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caricter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter
T 4o o) Rt

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)” Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". DmLthﬂbuaaumLpLeiearaa_ua_mm&enﬂdLmnanﬂm._mn_la

con esta ]ey concede a su tJtu]ar el derecho al u&mluﬂmmm Y a ejercer ante

jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derecho

* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 Abg, Chruei
* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.  Dircctora Geners
* OTAMENDI], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag.191. it de \‘mpud d Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. Boassedssamatsene oot

concede el derecho a it ' ndu J

mdzmwﬁ;ww entre Ios productos o servicios cua]esqwera sea Ja c]ase en que
figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusién
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 448 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LilIgi0S0s. s--==srsaserrsnacmnssnsmsmsssiersanasnsismsussessomssastss

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS, clase 39,
Acta N° 35320/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
PARAGUAY S.A.

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula,--------=-=x=sssssssmmmmmmnemnneeaaaes s ! SEEEEEEEES -

tla Cnsta]du

GILII /al Intering
de Py pwdadlndusma!

de Propiedad Intelectyy)

Ctora
rGene
wacions)



DIRECCION NACIONAL DE

%PRONEDAD .4 GOBIERNO prr. | PARAG Al
' INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

'd e
R

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. -

2024

Asuncion, ) 5 Jlj|
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO

LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 449 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por

la Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos, Y= sssssmemascsamanssssesasinsnnminsenssensauatismun nnnasnmss smsmsinnnsns s

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 449
de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---=-===========-=z-zco-uvo

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
DT R PIAGSNI, rmesmmmsrstssimeksesm i s s o A S e 2 A e i i S S A B S S e S e e

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expreso agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para resolver.---=----=---==---==-czsoozeoooooonnes

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDILOBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 42, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccién determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDILOBOSS’, ésta Direccién constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el
regjstrado PEDIDOS YA no exjsten mas aproximaciones que la comtn uti]izacién de laraiz “PEDI".../...Poder

direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDILOBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Retune los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencién del derecho de la
proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicion
o [=Je 13 Lo o - R

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo analisis al que fue sometida esta oposicién donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran 1nvocadas como base
de esta oposicion.../... La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA *
nuestro pais en la clase 42 (misma clase pedida), ademas en base a las marcasP Pedidos YA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.---------- . SR ————

registrada en la clase 42, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA.”../.. Niego
categoricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega
justamente en el medio de la denominacion pedida la particula LO lo cual no le otorga caracter diferencial
suficiente.../... SI el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece
del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano
fonético.../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias semejanzas
mencionadas, las mismas dejaran en el publico consumidor una impresion extremadamente similar../... La
marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante...,..
PEDILOBOSS es una aplicacion del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es
PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe senalar que las marcas PEDIDOS
YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que
gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga
el Convenio de Paris../... Almomento de juzgar la posibilidad de confusién entre dos vocablos, se debe estar
mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores
de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo el know- how,
el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../...
La peticionante se inspiré en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera
su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginacion..../...Se inspiro en las afamadas marcas
PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA 'Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante
en nuestro pais../.. Demostrando a mds de la mala fe, un afan de competencia desleal../... No mostré
novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Sefiora Directora,
oportunamente dicte resolucion revocando en todas sus partes la resolucion N°449/2023.” ---------------------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I T PUEST O, === === mm oo oo

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. ------==-xmmmmem e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en
oponente. En ese sentido, tenemos que “PEDILOBOSS” es muy similar a la marca registrada “P

Abg, ClaudialPamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusion de la palabra “LOBOSS”. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------=-=====-========-semsoosooaan

PEDILOBOSS (solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA 'Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastaciéon de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
‘ tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el puablico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresién, atiin cuando en los detalles existan diferencias”.-------==-============z=ssmsesmomonsoceooeo oo

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas

‘ no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
‘ marca solicitada "PEDILOBOQSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas

en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en

' si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusiéon cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a lamisma empresa que la primera (confusion indirecta).” =-«=s=«=sr==ssssrsosuazzsnsanasson sunsummsmmmnns

Que, tras el cotejo y analisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podra coexistir con la marca oponente
‘ PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
‘ considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociaciéon o
| confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
| que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. -------=-==s-csoocooceoocnnn oo

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido

‘ que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificaciéon de notoria a una marca se deben con]ugar tres
elementos “La antigliedad de la marca, un emp]eo extendido y un esfuerzo pub]1c1tano i ;

' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984. ClarCristald
adn

‘ DL Tal Tnterin,

‘ ) 100 Genesaj 4 d’mpm’ull ;
Ireccion Nagjon 1l de o

‘ 1opiedad [nyy) lectua)

|



DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD @ GOBIERNO per. | PARAGUAI
INTELECTUAL -« PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

£

ResolucionN° | | . .

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.---crecreerermemmememmememeemeemeememmememeemeemenn- N

tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusion segin se desprende de la publicidad y

pagina web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del caracter de notorio. ----------=--==--=---==-=--o---

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del publico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de |a DPONENTE, s=essssmemmmsmnsnasssnnmssnsmmntisss ramras s s S n Sm e s

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacién
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacion, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusién
o goza del caracter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter
e NOLOTIA. ===m==mm e e

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptiblico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". Djjo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo, con la

con esta ley, concede a su tltular el derecho al mﬂduﬂmdﬂa‘mma y a ejercer ante/los érganps
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derec Asgmismo
1130
: G int
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 A%g"““ tasteial
¢ \ dlectual

* OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.
* OTAMEND), Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. - B

concede el g ' it : ndy '

mdzmwﬁlsww entre 105 productos o servicios cua[esquzera sea ]a Clase en que
figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusién
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacién, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y g), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 449 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Direcciéon
deAsuntos Marcarios Liigloses. -==----r-mcorromrmmacsonscsmcomscnrsonne oo mnn s s s n st n e e

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS, clase 42,
Acta N° 35331/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
PARAGUAY S.A.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,-------mssessemremrsmremceaes S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.---- ==

Asuncion, 7 5 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO
LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolucion N° 450 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglos0s, Vi --rressasesssrmmmsaimansonasammtnmnsmmasiasmn s mussstan e soosssmams

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY
HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 450
de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --===-=========-=--===z-=---on

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
T D S, == e e e e e o e S e e o i

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expresoé agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldia del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver.------=--=-=---=-c-ccocmoccocooooon e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de
la marca “PEDILOBOSS” solicitada para amparar los servicios de la clase 45, en base del registro de la marca
“PEDIDOS YA” inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta direccion determinar si
las marcas son o no confundibles.../... Realizado el analisis sobre la procedencia o no del registro de la marca
solicitada ‘PEDILOBOSS’, ésta Direccién constata que la misma presenta caracteres graficos y fonéticos
disimiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el
registrado PEDIDOS YA no existen mds aproximaciones que la comtin utilizacién de la raiz “PEDI".../...Poder
distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con
otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentua../.. Por lo que devienen claramente
distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta
direccién considera que la presente solicitud de la marca “PEDILOBOSS” no se halla incursa en las
prohibiciones establecidas en el Articulo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../.. Retine los requisitos de
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtencién del derecho de la
proteccion solicitada.../.. En virtud de lo senalado, corresponde declarar improcedente la oposicién

B, ormmmrir s st s s e T o R e T = S

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..) Estas
aseveraciones son una clara muestra del poco profundo andlisis al que fue sometida esta oposiciéon donde
ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base
de esta oposicion.../.. La presente oposicion fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, regisifada’s
nuestro pais en la clase 45 (misma clase pedida), ademas en base a las marcas P PedidoSYA Y E

s' 22 Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-------nnrnmsmmsmmemeemmsmmsmme e e e mcem e menne =

registrada en la clase 45, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las
cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante../.. Se desprende que mi
mandante posee una amplia familia de marcas con la particula PEDI y con el adverbio YA."../.. Niego
categéricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres graficos y
fonéticos disimiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y
ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../.. A mas de compartir la misma parte inicial
o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los
elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la particula DOS, en tanto que la desinencia de la
marca peticionada corresponde a la particula BOSS, particulas que tienen un sonido muy similar y, por
ende, confundibles.../.. Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega
justamente en el medio de la denominacién pedida la particula LO lo cual no le otorga caracter diferencial
suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece
del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano
fonético.../.. Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../.. Las notorias semejanzas
mencionadas, las mismas dejaran en el ptiblico consumidor una impresion extremadamente similar../... La
marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante...,...
PEDILOBOSS es una aplicacion del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es

YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que
gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga
el Convenio de Paris.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusion entre dos vocablos, se debe estar
mas a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../.. Que antiguos empleados y trabajadores
de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, mas aun, su antiguo gerente de ventas.../... Poseia todo el know- how,
el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante...,...
La peticionante se inspir6é en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera
su mala fe.../.. La marca solicitada no es producto de su imaginacion..../...Se inspiré en las afamadas marcas
PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante
en nuestro pais../.. Demostrando a mas de la mala fe, un afan de competencia desleal../.. No mostré
novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Seriora Directora,
oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus partes la resolucion N° 450/2023.” ----==--===-=--==--=-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L1y o0 o e R

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. -------==-xmmmmssmm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS”, se evidencia que la parte
principal de la denominacién -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca

itectoraYeeneral Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS’, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-------------- eemmememmemeeemeneeeemeeeeneeneeeeens

diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusién de la palabra “LOBOSS”. En el siguiente cotejo
se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: -----=--==========s-s-csosoosoooooooe

PEDILOBOSS (solicitada), y
BEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastaciéon de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusién en el piblico consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fibrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresion, atin cuando en los detalles existan diferencias”.--------=--===========s=-ssssmssmoocooocoooeo oo

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusion indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortografica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "PEDILOBOSS", automaticamente la asociara con la marca registrada “PEDIDOS YA, P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el publico consumidor considere que los servicios de las marcas
en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en
si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe
confusion cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusion indirecta).” ------===-============zscsocsoccooccoocooooooos

Que, tras el cotejo y anlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En conclusion, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podra coexistir con la marca oponente
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime
considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacién o
confusion indirecta, ya que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ---=--==-==s==ssesmcmsmncemme oo

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacion de notoria a una marca se deben conjugarr
elementos: “La antigtiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario impoifante™. ‘
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es ung
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' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.------snxrmrmmrmmrmsmzmsmemnemcemeans SRSV,

tecnologia lider en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asi, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusion segiin se desprende de la publicidad y

pagina web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del caracter de notorio. ---------==-==-=smmssmmmmnaanas

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacion pretendida por el solicitante la
asociara con la marca propiedad de la oponente.

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se
encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situacién
que acarrearia un innegable dafio a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que practicas desleales, expongan al sector mas débil de la cadena de consumo.---

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del caricter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del ptiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, ’
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter
4T o] (o) R

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucién ha sido creada para
defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
productos (...)* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace mas por sus clientes" y "Su

Banco hace mas por usted". MMMM@WMMM

? “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 : ) ,,

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag, 458 Abg, Clamdta ela Cris’mldo

* OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 191. Directora GL NatTnterina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PEDILOBOSS”, CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-------- S ——— .

concede el g it ; ndu ]

mdzmwﬁ;ﬂmuw entre 105 productos o servicios Cualesqwera sea ]a C]ase en que
figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” Al respecto, para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusion
siempre que se pueda inducir a confusién o asociacion, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
y &), 15y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 450 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==-===========snmmmmmm oo

Art, 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “PEDILOBOSS, clase 45,
Acta N° 35334/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF
B o R e

10

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula,----s----s-s-csarmssasmsrarmsoamasnce o A S

Ramela Cristaldo
Directora incral Tnterina
Direccitn General dg Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1294 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE
ORIGINAL ICE BLENDED Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1328184, SOLICITADA POR SUPER
MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.-------- - --= -

Asuncic’)n,z g JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SUPER
MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED., contra la Resolucion N° 1294 de fecha 09 de
geptiembre de 2014, dictada por la Direccion de Mapeas, Py —--=--====a=r=srsammncracecsamcrcronsnrenocnmmmeneran =

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de SUPER
MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion No. 1294 de fecha 09 de septiembre de 2014, dictada por la Direccién de Marcas. -------==----=------

Que, en fecha 22 de diciembre de 2015 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INHETPIAGSED, wwm=r=nnsssmnmnamnnncams o se cme e e s g s A A 5 R P S S S s

Que, en fecha 27 de abril de 2017, el representante convencional de SUPER MAGNIFICENT COFFEE
COMPANY IRELAND LIMITED. expres6 agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2017.-----=---=--=---mmemmcmmmonomoc oo

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 designacién del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea
proteger. En consecuencia, no:ha Jugar a lo soligiado - ~==--r==n====rnr=cn=rmnancccmmmmsmnar o m s rn e an s an s mne e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “Primeramente corresponde
mencionar que la marca THE ORIGINAL ICE BLENDED es una denominaciéon compuesta por CUATRO
vocablos unidos en idioma inglés. Segun el Diccionario Merriam-Webster, las palabras se traducen el
espariol de la siguiente forma: The: el, la, los, las. Original: original Ice: hielo, sorbete, nieve Blended:
mezclar, combinar, aunar. Siguiendo este razonamiento, la marca podria ser traducida como “La mezcla de
hielo original” .../.. Para calificar de genérica la marca THE ORIGINAL ICE BLENDED debemos saber que
constituye un vocablo genérico. Siguiendo a Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan,
como su nombre lo indica, “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la
categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras “Automotor”,
“Motor”, “Maquina” “Mueble” “Asiento”, entre tantos otros” Teniendo como parametro esta correcta
premisa, debemos analizar si THE ORIGINAL ICE BLENDED define categoria, especie o género de los
productos que pretende proteger: productos alimenticios. La conclusién es evidente. La denominacion
THE ORIGINAL ICE BLENDED de ninguna manera puede considerarse genérica ya que so]o no define al
producto que pretende identificar sino que tampoco define la categoria, especie ni-género de los
productos. Para mejor ilustracion ejemplificamos el caso. Una denominacién ﬁéﬁcan g J

seria “comida” o “alimento”, entre otros tantos ejemplos é enftran gl
jemp. q R
[y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1294 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE
ORIGINAL ICE BLENDED Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1328184, SOLICITADA POR SUPER
MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED. ----=-s--snssnsnssantamsamnenmsannansamemsamnenemeamsamnenns

categoria de lo genérico, pero de ninguna manera la marca THE ORIGINAL ICE BLENDED es una
denominacion GEeNEriCa. . ----=-==-===rr=rrmenroz oo e eor s ornn e oeeeseaseeseses s seeseaseeamesnessesmes e e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter 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 caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, la solicitud de registro de la marca “THE ORIGINAL ICE BLENDED”
fue presentada para cubrir servicios de la clase 30: “Productos de la clase 30, incluyendo batidos con sabor,
incluyendo café, chocolate, vainilla, caramelo y té, y batidos con base en frutas y mezclas para hacer los
Tl I O o == e SR o oo o B o o o o o 0 o o e e o i e i e i

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “THE ORIGINAL ICE BLENDED”
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
no constituye el nombre habitual con el que se designa al servicio que el solicitante plantea cubrir con su
SOl CItU, —m e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “THE ORIGINAL ICE BLENDED” proyecta
una denominacién novedosa y original y aleja cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo
solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la
designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa,
no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o
descriptiva, ademas, se ha incorporado una etiqueta que la vuelve atn mas distintiva, como puede
apreciarse a continuacion.

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocatlva diciendo: “La marca evocativa es aquella que da a] Consudeor una ‘Lcie_’g\ clara sobre alguna

en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derechdg‘de eve ar en ' L
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con e]]as Estg hace qug¢ el

N ealndusmal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1294 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “THE
ORIGINAL ICE BLENDED Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1328184, SOLICITADA POR SUPER
MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.--- = == g

PARAGUAI
REKUAI

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
MiSINAS propiedades 0/ CaracteriSUCaSs. "=<-==ssrsuvsstasmiasamma tn it et st s i S o A

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1294 de fecha 09 de septiembre de 2014 dictada por la
Direccién de Marcas. ===-=-====csssesemmmmem e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “THE
ORIGINAL ICE BLENDED?”, clase 30, Acta No. 1328184, solicitada a nombre de SUPER
MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMPTED: 55 -mng oo oeeeeeaeeeees

PN R (1113 (0]0) 1) L W R . N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXODUS”,
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29452/2019 A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ------------

Asuncion, 79 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de FORTGREEN
COMERCIAL AGRICOLA S.A. en contra de la Resolucién N° 412 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por
1a Direccion de Marcas, Y; -=----=-=-=nmnsmmmmm e oo oo o

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de FORTGREEN
COMERCIAL AGRICOLA S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resoluciéon N° 412 de fecha
14 de febrero de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. -=-=~-==-=-r==r=cmmemsemmerrrmmenenane e m e mm e oo

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2020, el representante convencional de FORTGREEN COMERCIAL
AGRICOLA S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver enfecha 16.de diciembre de 2020. ~~-r---er---roresemmonssssnomasnesansnssnnesnscns e ansssammsaasns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, esta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 Art. 2 Inc f) .../... se ha constatado la existencia de la marca EXODUS, registrada con el niimero
366364 en fecha 21 de agosto de 2012 a favor de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION;, en donde ambas
denominaciones son idénticas y no podran tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre las mismas
existe FElAciOn te ClASEE.” --==-===m=nmnmm o e e i s m i i i R i i R i =

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.y
manifiesta: “La solicitud de registro de la marca EXODUS ha sido presentada para amparar los productos
contenidos en la clase OI; en tanto, la registrada ampara los productos contenidos en la clase 05 .../... entre
Ios productos de la c]ase 01 y 05 no existe ningtin tipo de re]acjo’n /.. ambos productos estén dirigjdos a

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 366364 de la marca “EXODUS”
a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION venci6 el 20/05/2022, venciendo a su vez el plazo
de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. ----------

| Difpctora
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Resolucién N° @ o

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 412 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXODUS”,
CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29452/2019 A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A, ------------

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

Art. 1¢ REVOCAR la Resoluciéon N° 412 de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas, =-========s==sresrmmscmmcmeacmnesasmennenn s en e nnn e n e T e e e e

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“EXODUS?”, clase 01, Expediente N° 29452/2019, solicitada a nombre de FORTGREEN
COMERCIAL AGRICOLA S.A. ----n-nnnrmramsansamesms @i mmngcc e

ATt.32  NOTIFIQUESE. ------srormomormmormmonmnnnns oz AN oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 342 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESOLVE
DUO”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29453/2019, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ---

Asuncién, 29 JUL 202&

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FORTGREEN
COMERCIAL AGRICOLA S.A. contra la Resolucion N° 342 de fecha 10 de febrero de 2020, dictada por la
Direccitn de MarCas, J; =-=-c===sssessnsusbeomsssmnansssonnnsnnnsasuntn s onsion s msss v e paa ot S cas st s st Sus s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de la firma
FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 342 de
fecha 10 de febrero de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, --==--=-=-=-========rwmmeensasccmncmoncanncocsnncnone-

Que, por proveido de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Y por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020
esta Direccion llama Autos para Resolver. -----=----ssmmmmmooeo oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca RESOLVA, registrada con el
numero 361407 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG; Comentario: Que las denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas,
o ha lugar alo SOHCHATD. " -w=-~=srommsmtunssns s ns i sn s mm s r anin A SR LA S eSS SR Ao S U B L S s s sy ks

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Si bien ambas marcas comparten
cinco de las letras que las componen, no es menos cierto que existen evidentes diferencias .../... la solicitada
no solo cuenta con la palabra “resolve” sino ademas con la palabra DUO, particularidad lo suficientemente
diferenciadora como para alegar un riesgo de confusion ../.. el titular de la marca registrada no ha
Presentado GPOSICIONAIGUIA", ===sssessnus ot ansns n s s s S oS e S S S s o S i ey g

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

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “RESOLVE DUO” y la marca base de
rechazo “RESOLVA”, se evidencia que en la denominacién de la solicitante se encuentra reproducida la
marca base de rechazo, diferenciandose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra A por la letra
E, y, si bien incorpora el vocablo DUO, el mismo no aporta distintividad a la denominacién. De dichas
semejanzas ortograficas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a continuacién de
la otra, tenemos que la impresién grafica y fonética que generan ambas es muy similar: --------------------------

RESOLVEDUO (solicitada), y
RESOLVA (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 01. Al respecto, la marca base del rechazo, “RESOLVA” se encuentra registrada para
“Productos quimicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y abonos para uso en
la ]ardmena no profeszona]”y ]a marca sollc1tante “RESOLVE DUO” fue sollcltada para “Producto qu
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 342 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “RESOLVE
DUO”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29453/2019, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ---

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusién en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “RESOLVE DUO” en la misma clase Ol. En tal
sentido, el comprador podria caer en confusién pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema
similitud ortografica y fonética, sino que serian comercializadas en los mismos lugares, por lo que se
incrementa la posibilidad de confusion. ==----=======mmmmm s

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Direccién considera que corresponde
aplicar la prescripciéon prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de
una denominacién extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma
clase 01, teniendo en cuenta que el signo solicitado “RESOLVE DUO” no podra coexistir pacificamente con
la marca registrada “RESOLVA” sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registraday
el interés PUblico. =---=m=rmmm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direcciéon arriba a la .
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ReSOIUCION TeCUITIAA. === oo e oo s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 342 de fecha 10 de febrero de 2020 dictada por la Direccion
de MarCas. -=--=mmmm e e

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “RESOLVE.DUO”, clase 01,
Acta N° 29453/2019, solicitada a nombre de FORTGREEN COMERCIAL AGRI¢ <

Art. 30 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 334 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “IMPRENTA
GAMA S.A. Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37098/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ----

Asuncién, 9 Q JUL 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de IMPRENTA GAMA
S.A. en contra de la Resolucién N° 334 de fecha 02 de junio de 2011, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2011 se presenta el representante convencional de IMPRENTA GAMA
S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 334 de fecha 02 de junio de 2011,
dictada por la Direccion de Marcas. =-===-==-===-smemmmmmm o

Que, en fecha Ol de septiembre de 2011 fue dictada la providencia que concedié el recurso
TTYDOT ARG G, im0 e 1 B A S s A A e S S o S i

Que, en fecha 10 de febrero de 2022, el representante convencional de IMPRENTA GAMA S.A.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 23 de febrera de 2022, - —=woesmmmmmmcmmcmmmmin s sm s o e e m i e i =

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GAMAPOWER,
registrada con el nimero 274613 en fecha 17 de diciembre de 2004 a favor de DUNA ENTERPRISES S.L.;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” ----------=---======-=------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante IMPRENTA GAMA S.A. y manifiesta: “La marca
GAMAPOWER en la clase 35 citada como antecedente, no puede constituir obstaculo al registro de la marca
hoy pretendida por mi mandante, pues su registro no ha sido renovado desde su vencimiento en fecha 17
de diciembre de 2014, ----=-=====snrmmnmm e e oo oo oo oo oo oa oo se s s s s e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 274613 de la marca
“GAMAPOWER” a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. vencio el 17/12/2014, venciendo a su vez el plazo de
gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -------------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 334 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2011, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “IMPRENTA
GAMA S.A. Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37098/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ----

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 334 de fecha 02 de junio de 2011 dictada por la Direccién
de MaArCas. -=----mmmmeme e oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 37098/2009,
solicitada a nombre de IMPRENTA GAMA S.A. ---------¢ e e

Art. 3° NOTIFIQUESE. -----=-========sssssssszznznznnne
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 38230/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH

Asuncion, 3 1 JUL 207

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Novo Nordisk Health
Care Ag, contra la Resolucion N2 1.648 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de Novo Nordisk Health
Care Ag e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1.648 de fecha 25 de mayo de 2017,
dictada porla Direccion de MAarcas.—~-«=-==---=veswmrrreasree ramemmnmmnnsnanmmnseure rmnsneesncsomanss=annnannssmmnmnenm=ane

Que, en fecha 13 de julio de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
L T e

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017, el representante convencional de Novo Nordisk Health Care
Ag expreso agravios. Esta Direcciéon tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03de agostn de 2018, -=eesmmmmrsinssmessiuecimisueuunmmn s ur s s asusas e s ant was st

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 ugar a lo Solicitado, s-»-=~=sasssranmsnmismsnmcnsnmmmspnn o iansenmtnman gt nsassassanssasase

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) en el Informe de Fondo
practicado por el Examinador de Marcas, no se han encontrado marcas ni siquiera remotamente similares a
la solicitada por mi principal; lo que lleva a concluir con claridad meridiana que dicha marca es una
creacion original de esta firma, por lo que es perfectamente factible que el registro sea concedido a su
nombre, a fin de proteger asi la misma. .../... de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sélo
no define a los servicios que pretende identificar sino tampoco define su categoria, especie o género. Para
mejor ilustracién ejemplificamos el caso, denominaciones genéricas para cubrir los servicios que mi
mandante busca proteger serian “Control Anti -Hemofilia” o Verificacion de Hemofilia”, entre otros tantos
ejemplos que entran dentro de la categoria de lo genérico, pero de ninguna manera la marca CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA es una denominacjén genérica ../.. No puede Consjderarse que “CAMBIEMOS LA

demostrado que la marca CAMBIEMOS LA HEMOFILIA no es genérica, ni describe, ni califica los servicios
que pretende cubrir .../.. Mi mandante, NOVO NORDISK HEALTH CARE AG, es una rama del mundialmente
famoso grupo danés Novo Nordisk. El grupo tiene una trayectoria de 90 afios en el cuidado de la salud,
forjando su reputacion de innovador y lider en este tiempo. La seriedad y reconocimiento de mi mandante
pueden ser verificados en los sitios web especializados al mercado nidense
(http://www.novonordisk,com/) y argentino (http://www.novonordisk.com.ar/)...”=------------ N SRnEEE SRR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 38230/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH
CARE AG. - SR——

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
@ PUESEO. === oo ooieooeoooaes

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHItUIT UNa MarCa. --=---- == mmmm oo

En primer lugar, vemos que la solicitud de registro analizada CAMBIEMOS LA HEMOFILIA” es la
combinacién de dos vocablos y un articulo en el cual se destaca el vocablo “HEMOFILIA” que haciendo una
investigacién mas adentrada en internet, sobre el significado de dicha palabra, la misma es definida como:
“..una enfermedad genética en la que las manifestaciones clinicas consisten basicamente en la presencia de
hemorragias. Se conocen dos tipos de hemofilia: A y B, las cuales se originan por la deficiencia de los
factores VIII y IX de la coagulacion, respectivamente ...”, En ese sentido, la marca solicitante pretende
obtener la cobertura para servicios de la clase 42, presentando su solicitud con la siguiente descripcién:
“..Suministros de informacién cientifica sobre control de la hemofilia...”, sin lugar a dudas, la denominacion
hace referencia a servicios de investigacion e informaciéon cientifica para personas con hemofilia y el
resultado esperado por la utilizacion de los mismos, siendo asi, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominacion,
solo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. ------------==--=-=-nrmmmmemmnncannneaas

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 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 que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algtin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”, —--=--------------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
O @10, ===

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos si define al
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibicién establecida en el art.
2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: “(...)No podran registrarse como marg4s: .../.Nos que

! https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=4663 |
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 38230/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH
a7

PARAGUAI
REKUAI

consistan 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
L 47 [0 [ M R

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

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 1.648 de fecha 25 de mayo de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas. --=-====-====s==m=mememm oo

Art, 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CAMBIEMOS LA
HEMOFILIA”, clase 42, Expediente N° 38230/2016, solicitada”
Nordisk Health Care Ag.

Dlrcc ora General{interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1.009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38216/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH
CARE AG.----r-srrmermmmmrmmemeemceames e cnamnenmee U

h

Asuncion, 1 JUL n

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Novo Nordisk Health
Care Ag, contra la Resolucién N2 1.009 de fecha 11 de abril de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de Novo Nordisk Health
Care Ag e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1.009 de fecha 11 de abril de 2017,
dictada por 1a Direccion de Marcas.=-=-=-=======smmsmm oo

Que, en fecha 13 de julio de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
IO PUESEO. === === o e e e e

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017, el representante convencional de Novo Nordisk Health Care
Ag expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03 de agosto de 2018. -=-=-===mmmmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 lugar a 1o Solicitado. "---=-===-=======mmmmme e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) en el Informe de Fondo
practicado por el Examinador de Marcas, no se han encontrado marcas ni siquiera remotamente similares a
la solicitada por mi principal; lo que lleva a concluir con claridad meridiana que dicha marca es una
creacion original de esta firma, por lo que es perfectamente factible que el registro sea concedido a su
nombre, a fin de proteger asi la misma. .../... de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sélo
no define a los servicios que pretende identificar sino tampoco define su categoria, especie o género. Para
mejor ilustracion ejemplificamos el caso, denominaciones genéricas para cubrir los servicios que mi
mandante busca proteger serian “Control Anti -Hemofilia” o Verificacién de Hemofilia”, entre otros tantos
ejemplos que entran dentro de la categoria de lo genérico, pero de ninguna manera la marca CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA es una denominacién genérica ../.. No puede considerarse que “CAMBIEMOS LA
HEMOFILIA” sea una designacién que exprese una calidad de los servicios que desea proteger../.. se ha
demostrado que la marca CAMBIEMOS LA HEMOFILIA no es genérica, ni describe, ni califica los servicios
que pretende cubrir .../.. Mi mandante, NOVO NORDISK HEALTH CARE AG, es una rama del mundialmente
famoso grupo danés Novo Nordisk. EIl grupo tiene una trayectoria de 90 afios en el cuidado de la salud,
forjando su reputacion de innovador y lider en este tiempo. La seriedad y reconocimiento de mi mandante
pueden ser verificados en los sitios web especializados al mercado estadgunidense
(http://www.novonordisk,com/) y argentino (http.//www.novonordisk.com.ar/). ...”--=-==========- --
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1.009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38216/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH
CARE AG,-------srmrmmemmemmemeemnns e mene e e ememmemememtmenenenseosannansna

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T U 0 <o o im0 B B o e e e S i A S S

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan véalidos como el
derecho d cONSHLUIT UNA MAPCE; »========s=sss==mmescenemiuenmenmmn ussnnnnannnmann oam e tmme s o e oo mon e oo

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la .
marca “CAMBIEMOS LA HEMOFILIA” es la combinacién de dos vocablos y un articulo, en el cual se destaca
el vocablo “HEMOFILIA” que se define como: “..una enfermedad genética en la que las manifestaciones
clinicas consisten basicamente en la presencia de hemorragias. Se conocen dos tipos de hemofilia: A y B, las
cuales se originan por la deficiencia de los factores VIl y IX de la coagulacién, respectivamente ...”, es decir,
la denominacién hace referencia a servicios médicos para personas con hemofilia y el resultado esperado
por la utilizacién de los mismos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para
servicios de la clase 44, presentando su solicitud con la siguiente descripcién: “..Suministro de informacién
de asistencia sanitaria sobre control de la hemofilia, servicios médicos para personas afectadas por la
hemofilia...”,, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede
decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominacién, sélo describe el sentido o significado
conceptual del servicio a ser ofrecido.---«=smsrevsmssonoonnsmcannesnsssotseomniomamnsssmmnsnnsennssonsanasnnssnansannnannnzns

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre 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 légico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algun elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”. —------=---------

Que, 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
OB @10, === s

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos si define al
servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibicion estableci
2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: “(...)No podran registrarse como marcj

——

! https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=46631 o g ‘f‘f‘;\ Abg
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76. \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1.009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAMBIEMOS
LA HEMOFILIA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38216/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH
LT N2 T e U ————

Resolucién N

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
R =) a7 (ol o R

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 Resolucién recurrida. ---------==---==-==------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1.009 de fecha 11 de abril de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas. -==-=-=====s=sssmsemem oo eee

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CAMBIEMOS LA
HEMOFILIA”, clase 44, Expediente N° 38216/2016, sohg ombre de Novo
Nordisk Health Care A, -==sseemrwansnmcamumsaumsmsse cossmwanflonoosimsu s Rueansny

Art. 30 (0 413 (010 ) S e I o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Tacto
intelligence”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 79996/2021, SOLICITADA POR ARIEL FERNANDO FERREIRA
CACERES, =-+-wn-nms e me e e £ e et

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Ariel Fernando
Ferreira Caceres., contra la Resolucién N° 279 de fecha 31 de enero de 2023, dictada por la Direccién de
MaarCas, ;== m oo

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de Ariel Fernando
Ferreira Caceres. e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucion N° 279 de fecha 31 de enero
de 2023, dictada por la Direccion de Marcas.-=----=--=====-=sm=mmmm s oo

Que, en fecha 29 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
1110y o L o R

Que, en fecha 24 de abril de 2023, la representante convencional de Ariel Fernando Ferreira Caceres.
expres6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 03 de mayo de 2023. -----=-=mmmm e m e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 designacién del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea
proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado”.------==--========eereermmmrmeceeeeeee e ceecce e nenee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “De Ja clasificacion desglosada
precedentemente se puede notar la ausencia de la palabra TACTO INTELLIGENCE por lo que se confirma
que la misma NO puede ser considerada genérica dentro de la clase 9 ../.. Ella de ningin modo hace
referencia a una caracteristica esencial o primaria del producto, solo da una vaga idea de algtn efecto que
este puede llegar a tener, pero los consumidores no podran inferir prima facie que TACTO INTELLIGENCE
se refiere necesariamente a un software, equipo y aparatos de tecnologia y de seguridad, ya que el mismo
puede ser utilizado para otros tipos de productos ...”-==-==========s=ssecmmnemm e

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, corresponde a esta instancia
administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la misma se encuadra dentro de
las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, a los efectos
de determinar si la solicitud de registro de marca “Tacto intelligence” resulta descriptiva para los productos
que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de

HERREE S @) "f‘gAb Llau Rfiela Cri taldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Tacto
intelligence”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 79996/2021, SOLICITADA POR ARIEL FERNANDO FERREIRA
CACERES. = S—

“Disefio y desarrollo de software, equipo y aparatos de tecnologia y de seguridad.” Recordemos que la
denominacién solicitada es “Tacto intelligence”, combinaciéon de dos vocablos en espafiol e inglés
respectivamente. Y haciendo una investigacion mas adentrada, sobre la traduccién de dicha palabra en
inglés tenemos que el vocablo “intelligence” se traduce al espafiol como “inteligencia”, es decir, vocablos
pertenecientes al ambito tecnologico que sirven para describir caracteristicas o funciones esenciales de la
generalidad de softwares y dispositivos tactiles e inteligentes comercializados en el mercado actual.----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cuél serfa la capacidad distintiva de la solicitud de registro, nos encontramos ante una
solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analisis. La denominacién solicitada es,
sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva con relacién a los productos que desea proteger y de ninguna
manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusién directa. -------=---==---==---soomeooeen

Que, ahondando atin mas en el anélisis, 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 cual es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algun elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacién descriptiva”. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ------=---=-======-=----

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: “Estdn
comprendidos en esta categoria "Enfriadora” para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rapida" para
licuadoras, "Oral" para remedios, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre otros.”Que,
seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: “Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria”. Tras el
analisis del caso de autos, tenemos que “Tacto intelligence” es una designacién que expresa una cualidad
del producto que desea proteger. -----=--=es=seeemrmmnnancmnrmnee e et s e e s et e b et s e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion arriba a la conclusion de queTe\es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurridg. --------=--y-------=-----
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Tacto
intelligence”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 79996/2021 SOLICITADA POR ARIEL FERNANDO FERREIRA

CACERES.

Art, 2°

Art. 32

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resoluciéon N° 279 de fecha 31 de enero de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas. -==-==========mmmmmme oo s

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “Tacto intelligence”,
clase 09, Acta No. 79996/2021, solicitada a nombre de Ariel Fernando Ferreira
e

NOTIFIQUESE.

amela Cnsm o
\ ral Tat
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “RESVILAN”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 97284/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA
CORPORATION GmbH. -----=-=-----

Asuncion, ) 1 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A contra la Resolucion N° 340 de fecha 15 de junio de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -=--=---=====z==ss-smsssmosmoomoosooo oo oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de LABORATORIO DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N2 340 de fecha
15 de junio de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---===========z=zz=zsozsmmmmamoonoaas

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelaciéon
ITIEET UG, s motmes i o an tan o criic i S e n  er e  e eab see=

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, la representante convencional de LABORATORIO DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A expres6 agravios; y en fecha 24 de noviembre de 2023, fue contestada la
expresion de agravios. Esta Direcciéon llamé autos para resolver en fecha 01 de diciembre de

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera: “(...) Que, al cotejar las marcas en pugna RESVILAN (marca
solicitada) vs. NOVO RESPIRAN FORTE, RESPIRAN Y RESPIRAN PLUS (marcas oponentes), en conjunto, es
posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideolégicop, son
plenamente diferenciables. Que, al visualizar/ pronunciar de seguido las marcas se notan las diferencias
graficas y auditivas que existen, cabe afirmar que no dejan el mismo recuerdo ni impresién, la marca
solicitada retine los requisitos de novedad, especialidad y originalidad y no se halla incursa en las
prohibiciones de registro establecidas en la ley 1294/98 de Marcas .../.. esta direccion concluye que la
oposicion presentada debe ser declarada improcedente por asi corresponder en derecho,
consecuentemente corresponde confirmar el Dictamen N° 76/23 de la Jefatura de la primera sala de asuntos
litigiosos y disponer la prosecucion de registro de la solicitud de marca (...)” =====================z=ssmcermccmocaonn

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(..) Ja marca de mi mandante perdera
su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales de comercializacién afines.
Estamos en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya que a simple vista puede ser observado que la
marca solicitada RES/VI/LAN, reproduce integramente la denominacién de la marca registrada por mi
mandante RES/PI/RAN. Ambas denominaciones comparten al principio de un termino de uso comtin,
estando en pugna la tiltima silba de ambas denominaciones, que solo se diferencian de DOS letra en este
sentido invoco el Art. 16.- .../..La reproduccion se da en el mismo orden y secuencia de las letras que forman
la denominacién de la marca de mi mandante ../.. existen notorias semejanzas en los planos grafico
ortogréfico y fonético, resultando de ello que la marca solicitada provoca una MISMA 1 ON DE
CONJUNTO respecto de la marca de mi mandante por lo que existe la posibilidad de conflisién y que\por
ende, las mismas no podran coexistir pacificamente en el mercado sin causar perjucios al publico

\bg, Claudia P Crisaldo

Direetora Gencs?




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD ¢ ,% GOBIERNO per. | PARAGUAI
INTELECTUAL .« PARAGUAY | REKUAI
Resolucién N° i * L -

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “RESVILAN”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 97284/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA
CORPORATION GmbH. - . ~erm ===~

consumidor .../... la marca de mi mandante “RESPIRAN” es una marca notoria, registrada y usada desde el

Que, contesta la expresion de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “...) La
Resolucién recurrida, acertadamente declaré improcedente y no hizo lugar a la oposicién deducida por
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A contra la solicitud de registro de la marca “RESVILAN”,
clase 05 (cinco), basada en el registro previo de la marca “RESPIRAN’, en la clase 05 (cinco) .../... se advierte
que la propia apelante es la que se contradice al pretender que esta realizando el cotejo en sus conjuntos,
cuando en verdad las compara letra por letra. La resolucion recurrida refleja el analisis del cotejo sucesivo y
no simultaneo y es por ello que menciona a las marcas con las cuales coexiste la oponente. Y esta es la
DIFERENCIA CONCEPTUAL, ya que la marca oponente: “RESPIRAN” evoca y hace alusion a la
RESPIRACION, mediante la cual se absorbe el aire por los pulmones, branquias, traqueas etc. mientras la
marca “RESVILAN” es absolutamente de fantasia, por no tener significado propio”. ----------=--=--===-===-=------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ITITBTPUIESAID,, =i wmisniniinsimas e e A e e = S i 8 A i 22 2o i i o i =8 8 e i

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon 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, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “RESVILAN” y las marcas
oponentes “RESPIRAN”, “RESPIRAN PLUS” y “NOVO-RESPIRAN FORTE” se evidencia que en la
denominacién cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disimil a la solicitada, lo cual no
necesariamente causara confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes una de la otra, dejando una impresion fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre 1as Mismas:---=--==-==mmnmmmmmo oo

RESYILAN (marca solicitada), y

RESPIRAN (marca oponente)

RESPIRAN PLUS (marca oponente)
NOVO-RESPIRAN FORTE (marca oponente)

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 entre las denominaciones
“RESVILAN” (solicitada), y “RESPIRAN”, “RESPIRAN PLUS” y “NOVO-RESPIRAN FORTE” (oponentes),
comparten la silaba “RES”, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En
ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, ademas de la marca
solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: RESPIRAL,
clase 05, Registro N° 453695 a nombre de Laboratoires H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA; RESPIBEN, clase 05, Registro N° 440867 a nombre de
VICENTE SCAVONE & CIA. S.AE.; RESPIMAT, clase 05, Registro N° 556814 a nombre de BOEHRINGER
INGELHEIM KG.; RESPISURE, clase 05, Registro N° 531813 a nombre de ZOETIS SERVICES
clase 05, Registro N° 431974 a nombre de LABORATORIO LKM PARAGUAY S:A.; RESVEL
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 340 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “RESVILAN”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 97284/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA
CORPORATION GIMbH, =----r-=ssrsssmemmemmmemmsmememmememmeme e

Registro N° 564303 a nombre de JOHNSON & JOHNSON; RESVERADOX, clase 05, Registro N° 569680 a
nombre de Laboratoires ARKOPHARMA SA; 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
una stlabacon la:cual ya coexisten previamente;-~sssucssusssssassanmsnsrssossussnarmnnssnsssnssmbsns s ommss s i

Que, siendo asi, la silaba “RES” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, 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 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 usecomin o necesatio en el COMBITIR’, === =uemcm e e e e e et s e e e s

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la silaba “RES”, no
es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas
elementos analizados en conjunto en la presente reSOlUCION. ~«-=r=s=sssssnmmcasscmsemsnsannoncanmonssnamnanussanasoass

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de “De Promocién De La Utilizacién De Medicamentos Por Su
Nombre Genérico” en su art. 3° senala que: “Dispbénese que toda prescripcién de medicamentos, sea éste
mono-droga o combinaciéon a dosis fija, debera efectuarse por el nombre genérico o sea por la
Denominaciéon Comun Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentracién, forma
farmacéutica y dosis/unidad, asi como de la presentacion solicitada.”----=-====-=======ssmsmmemmnconcoooe oo

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

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

Art. 1 CONFIRMAR la Resolucion N° 340 de fecha 15 de junio de 2023 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos. =«s-sseems=sssamsnsrmssssiasapusessnssmmunnnnsosmss

Art. 20 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud _d
“RESVILAN”, clase 05, Acta N° 97284/2021,
LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. -

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,------m-m-m-sn-m-ssimrmemsimem o s

“Directora General (nterina
S Direccion Gererai de Fropied\d Industrial
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 321 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47579/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED, --------snxsnsmmsmmrsmrmmsammemnsamsamsnsannes -

Asuncién, 3 | JUL £U¢

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED, contra la Resolucién N° 321 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la
DirecciOn de MAarEas, Y -« msscmsmen s mes cne s com i e s ot ot wm o e o o o S o e R S S S S

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 321 de
fecha 30 de mayo-de 2019, dictada por la Direcci6n de Marcas.-----»=-r=-rsrrersmermnrecsccsmermcasansscatsasasanoansecs

Que, en fecha 03 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
DL L o e e e e

Que, en fecha 24 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama
autos para resolver.en fecha 18 de octubre de 2019, »=-==r=sr=-nenvanemscacumnrasommrannenanenncnmmnnonaanseemnenmnsnesmnmns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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.”,
La denominacién solicitada se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios
que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. ™-----=----=-=========emmmemremmmm e ceeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) por el contrario “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO” es una marca evocativa para la clase 35 ../.. es una denominacién
compuesta y deber ser evaluada en su conjunto y no por separado, existen varias marcas registradas en
nuestro pais con la palabra “PRECIO”, ademas es de uso comtn y actualmente son utilizados en el mercado
.../... cabe resaltar a la Sefiora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante MasterCard
Internacional Incorporated. ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro pais con la denominacion
NO TIENE PRECIO en la clase 36 por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma...”--==--============-==---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TP T PR RE () = somasm s o o o s i e S i S S  oe Ss S e S s S e S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 321 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47579/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATELD, w--==ne-n-ssmemsexmommomcm s o us imsmses e mmmmes s anm s s s iiesiinss

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHITUIT UNA MAICA. ======-== s m oo

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE
PRECIO” resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. --=-----=---===---csmmmmmmemmoaaaaooo

En ese sentido, la solicitud de registro de marca “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO” pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 35, especificamente para: “Servicios de gestion y asesoramiento
de empresas; Servicios de consultas sobre marketing; Servicios de investigacion de mercados; Seguimiento,
andlisis, prevision y notificacion de la conducta de compra de un titular de tarjeta; Promocion de la venta de
productos y servicios de terceros mediante cupones, descuentos, anuncios, premios e incentivos
generados en relacion con el uso de tarjetas de crédito, débito y pago, enlaces electrénicos a sitios web de
comerciantes y venta al por menor, y a través de concursos de promocién; Promocién de los productos y
servicios de terceros mediante la distribucion de material impreso y anuncios;, Promocion de eventos
culturales, eventos de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y
eventos especiales de terceros;, Administracion de programas de fidelidad y premios; Publicidad;
Administracion comercial; Trabajos de oficina; Servicios de asistencia a la direccion de negocios, empresas
comerciales y empresas industriales; Evaluaciones comerciales; Asesoramiento en direccion de empresas;
Estudio de mercados; Informacion estadistica empresarial; Elaboracion de estado de cuentas; Contabilidad;
Btsquedas de negocios; Servicios de relaciones publicas; Publicacién de textos publicitarios; Publicacion
de folletos publicitarios; Servicios de gestion informdtica de archivos; Servicios de tratamiento y
verificacion de la informacién; Servicios de almacenamiento y recuperacion de datos; Organizacion de
exposiciones con una finalidad comercial o publicitaria; Publicidad de transportes, viajes, hoteles,
alojamiento, alimentacion y comidas, deportes, esparcimiento y visitas turisticas, para servicios de agencias
turisticas, y para informacion relacionada con tarifas, horarios y métodos de transporte y organizacion de
viajes; Facilitacion de informacién relativa a la compra de productos y servicios en linea a través de Internet
y otras redes informaticas; Servicios de deposito de datos e informacién sobre pertfil de clientes; Servicios
de informacién y asesoramiento relacionados con todos los servicios mencionados, comprendidos en la
clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del afio 2012.7--=----=-====-===nnncmmmmmm oo

Que, la marca solicitada “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO” es una combinaciéon de palabras
que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccién solicita, ni constituye la designacion
necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se
encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Publicidad; gestion de negocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de oficina). Este enfoque mas abstracto y emocional puede alejarse de la
mera deseripeion de los servicios que se encuentran en la clase 35.-s+cooecsrsammsesronca oo

Que, ahondando atin mas en el anlisis, 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

Direccion Gcncralchmpl adlndu»mal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 321 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 47579/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED. ----=----rmtsarmmsaraamsamsammammemmen e msmmemmeammem e eemee s e

caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.” Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ---------==--====--=----

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revoear la resoluciin recurtida, —---r---rrr=mnmmrnrmmronrmemrman cmcamanrene smrmnp e e e m e

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 321 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la Direccion
de Marcas. ----------mm s

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, clase 35, Expediente N° 47579/2018,
solicitada a nombre de MASTERCARD INTERNATIONAL

Art.32  NOTIFIQUESE .------s--s-srsssmssmsmmmssnesee s spmsmmnas oo

Direccion General de P opieds
Direccion Nacionel de Pmpzcd

' “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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Resolucién N°_{ | o 1)
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 333 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA

ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 47573/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED., ----=--===----====--=xn==- -

.
ML

Asuncién, g 1

Jg o
VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED, contra la Resolucion N° 333 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la
DIFECEIOT Gl MAATORE, ) et e ot e o i e s

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion No. 333
de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Direccién de Marcas,------=--==-======-==zezeecremmamcnemnemmnaannanaanane

Que, en fecha 03 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
P I, = oo e e e R A SRS S AT AS e

Que, en fecha 24 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
attos pararesolver en fecha 18 de octubre de 2019, ~~r--m==n=rmrmem=smmnmmmror o rmamman e man mmennans cnmenn o scomn

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 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 designacién del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”,
La denominacién solicitada se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios
que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.™---=--===========nn=mmmeommmeomcnmoooe oo eeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) por el contrario “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO” es una marca evocativa para la clase 41../.. cabe resaltar a la Sefiora
Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante MasterCard Internacional Incorporated. ya
cuenta con varias marcas registradas en nuestro pais con la denominacién NO TIENE PRECIO en la clase 36
por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma.../... es una marca conocida y de gran renombre en el
mercado, vale decir que sus servicios gozan de gran difusién, de hecho, mi mandante MasterCard
International Incorporated. posee una reconocida e indiscutible traductor en el mercado por lo cual la
marca evoca indefectiblemente su origen empresarial.., "---=-==r-+-=ssssestasennccsmsasnmmnrrammmnusn s oo

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

Directora (JanraJI t€Fina
Direccion General de Propiedad Ingusizi.i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 333 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 47573/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED. - I ——

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir Una Marca. ---=-==-=-======= == m e oo

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE
PRECIO” resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. ----------=z-=s-cccccoooeommooooooaee

En ese sentido, la solicitud de registro de marca “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO” pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 41, especificamente para: “Servicios de entretenimiento y
servicios educativos, en concreto suministro de informacion en el ambito de los eventos culturales, eventos
de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y eventos especiales;
Servicios de entretenimiento, En concreto conciertos en vivo; Organizacion y celebracion de conferencias,
seminarios, exposiciones y simposios, cursos de formacion, charlas, talleres y debates de panel,
Actuaciones no descargables de audio y video en el ambito de las finanzas, tecnologia, cultura, proyectos
benéficos, estilo de vida, viajes, deportes, musica, arte, comunidad e interés general; Actividades deportivas
y culturales; Facilitaciéon de publicaciones electrénicas (no descargables); Suministro de publicaciones
electronicas en linea no descargables; Publicacion electrénica de libros y periédicos en linea; Facilitacion
de publicaciones desde una red informatica global o por Internet que se puedan consultar; Informacién en
relacion con servicios de educacion y esparcimiento, comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del

Que, la marca solicitada “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO” es una combinacién de palabras
que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion
necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se
encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Educacién; formacion; servicios de
entretenimiento; actividades deportivas y culturales.). Este enfoque mas abstracto y emocional puede
alejarse de la mera descripcion de los servicios que se encuentran en la clase 41.--------===-=--===seemmmmmnccaeaae

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacién algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse unamarca
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 333 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 47573/2018 SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED. mm e e e

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ---------=---==--------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucioén recurrida, --==-===-==========someee oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 333 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la Direccién
de Marcas. -------=---m e e e oo

Art. 2° ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, clase 41, Expediente N° 47573/2018,
solicitada a nombre de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORRORATEP.- - -->;-----

Art. 30 [0 1 31 (0] 6 2 S S

‘_Jndustriaj
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ResolucionN° L/ .= .= |

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 332 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47576/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED. ------------ S ——— =

Asuncién, eg’: mt 2024
3

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED, contra la Resolucion N° 332 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la
Direccion de Marcas, y; -==-----==-===-==mcmmmmmm oo oo oo eeooooosoeooaosoosoeooooooe

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién No. 332
de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Direccién de Marcas,s=-«=ss=crasswenssncasmcmrasmsmsnmassuumannssnsenuse

Que, en fecha 03 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
TS o mmemmnns s sninmsm o e u s o s o ke e St S M s A B S S S S s S B U B s R s

Que, en fecha 24 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED expres6 agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos pararesolver en fecha 18 de octubre de 2019, #sesescmsrrasmminnmmminsonemmismssennnnnsummnonsosnsnnsniasatnmmsiassss

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) 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.”,
La denominacién solicitada se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios
que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. "=-«-«+===smeemceracassscamcnmmnsansacicnsaatanmanns

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) por el contrario “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO” es una marca evocativa para la clase 36 ../.. cabe resaltar a la Sefiora
Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante MasterCard Internacional Incorporated. ya
cuenta con varias marcas registradas en nuestro pais con la denominacion NO TIENE PRECIO en la clase 36
porio queya tiene derechoadguirido sobfe Ja MISHIE.., "e-rsesrrenmnsesnsnnmernansmpasmnannmnnsasmmunessomsnimanmsuasanin

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sm embargo, se encuentran reguladas en la propia leglslacmn marcaria, c1ertas

Di TN
Direccion General ¢ 5
Direccion Nacional de Propieda d]mu
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 332 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47576/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED., -------==n=xsmxsnsmmsmssmsemmeamsameamt e mam e sam e me e memm e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE
PRECIO” resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. --=--=-=========ssmcesemmmceemeaaooo.

En ese sentido, la solicitud de registro de marca “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO” pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 36, especificamente para: “(...) cajero, servicios de tarjetas de
previo pago ofertados a través de tarjetas con valor acumulado, transacciones electrénicas de crédito y
débito, servicios de pago y presentacion de facturas, desembolso de efectivo, verificacion de cheques,
cobro de cheques en efectivo, acceso a depositos y servicios de cajeros automaticos, servicios de
autorizacién y liquidacion de transacciones, reconciliacion de transacciones, gestion de efectivo,
liquidacion de fondos consolidados, tratamiento de disputas consolidadas, y cambios asociados, pasarela,
servicios de liquidacion/reconciliacién, y servicios de movimiento de fondos en relacion con tarjetas de
pago, servicios de procesamiento de pagos electrénicos, servicios de autenticacién y verificacion de
transacciones de pago, servicios de autorizacién y liquidacion de transacciones de tarjetas de pago,
servicios bursatiles, en concreto, transacciones de efectivo electronicas y seguras y transmisiones de
efectivo electrénicas, a través de redes informaticas publicas para facilitar el comercio electronico, la
transferencia de fondos electrénicos, el suministro de informacién financiera, en concreto datos e informes
de tarjetas de crédito y débito, Gestion de registros financieros, servicios de cambio de divisas y de
transferencia de fondos electrénicos, servicios de valoracion financiera y gestion de riesgos para terceros
en relacién con el crédito de consumo; Divulgacion de informacion financiera a través de una red
informatica mundial, informacién financiera suministrada por ordenador por medio de una red informatica
de informacién segura y servicios de asesoramiento relativos a todos los servicios mencionados; Prestacién
de servicios financieros como soporte de servicios de venta minorista prestados a través de medios de
telecomunicacién moviles, en concreto, servicios de pago mediante dispositivos inalambricos; Prestacién
de servicios financieros como soporte de servicios de venta minorista prestados en linea, a través de redes
electronicas; Analisis y consultoria financieras; Seguros; Transacciones financieras y de valores; Servicios
financieros; Servicios de banco y de crédito; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de venta y tarjetas de
valor acumulado de pago previo; Servicios bancarios, de pago, crédito, débito, cargo, devolucién de
efectivo, acceso a depésitos de valor acumulado; Servicios de liquidacion de facturas; Servicios de tarjetas
de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de cargo, tarjetas pre-pago y tarjetas de valor acumulado;
Comprobaciéon de cheques y servicios de cobro de cheques; Servicios de cajeros automaticos; Tramitacion
de transacciones financieras en linea a través de una base de datos informatica o a través de
telecomunicaciones y en el punto de venta; Procesamiento de transacciones financieras a través de cajeros
automaticos por parte de titulares de tarjetas; (...)."==============m=mmmmm e

Que, la marca solicitada “EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO” es una combinacién de palabras
que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccién solicita, ni constituye la designacién
necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se
encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Servicios de seguros; operaciones ﬁnanmeras
operaciones monetarias; negocios inmobiliarios). Este enfoque més abstracto y emocional puede-ate
de la mera descripcién de los servicios que se encuentran en la clase 36.--------------=----ccmmnmnuaas

Duccmn Gl'
Dn‘eccmn General 4 -
Direccion Nacigna] ePro
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 332 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EMPIEZA
ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47576/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED.--+-----sn-snnsnmsrmmsmemermmsmmmma e e e e e

Que, ahondando atin mas en el anélisis, 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 légico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.” Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” -------=--=-=-==-==-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
correspotiderevocar la resoliciOn PeCURTIAa, «=ssr=e-ssmusarmansussnirmansncanmnmn snasasstantoesnaat iaummntasanisus onzanss

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucién N° 332 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. -==-=-=======sssemcemmm e e e ee

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO”, clase 36, Expediente N° 47576/2018,
solicitada a nombre de MASTERCARD INTERNATION.

Art. 32 NOTIFIQUESE .---++===========nssssmesmenssnncmnmnnnnce e SN oo o fece

Abg.

)x crtonG
Direccion General d
Direccion Nacionsl de

" “DERECHO DE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCION N° 350 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “MARCA FIGURATIVA”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021 SOLICITADO POR OM PHARMA S.A ---+-=s=xs-x-ssmsamsancansmnennennnes

A : 2 , 1% " r!
suncién, g 1 || 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N2 54598 presentado en fecha 28 de junio de 2024, clase
05, solicitado por la representante convencional del solicitante OM PHARMA S.A., y; ------------=---zmmomnooee

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Codigo Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podran, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolucién al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de
que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresién oscura, sin alterar lo sustancial de la
decision; y c) supla cualquier omisiéon en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningtin caso se alterara lo sustancial de la decision.” ----=----------=----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicién y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la correccion de errores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el 6rgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisién incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro codigo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
sustancial de la resolucién, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoria de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por

finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
e e o e e

Que, por un error involuntario, fue consignada erréneamente la etiqueta de la marca figurativa
solicitante por lo que, segin los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resu gcedente,
debiendo ser la siguiente etiqueta:

marca solicitante

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelacion,
Reposicion y Aclaratoria. Pag. 56.
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCION N° 350 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “MARCA FIGURATIVA”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021 SOLICITADO POR OM PHARMA S.A.-------s-xscxncnsamsemcamemcanenenss

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

Art. 12 HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resoluciéon N° 350 de
fecha 31 de mayo de 2024 dictada por la Direcciéon General de Propiedad

Industrial.-o-s=-ssesmsamnmmeman e nene e sttt sn s s s e e S s e S e

Art. 2° RECTIFICAR la etiqueta de la resolucion referida, quedando como se expresa en el
considerando de la presente resolucion.

Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula.---------sssssssmmacemcann-

1n ‘, cpledad dustrial

Direcaion General ¢z
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FONT”, CLASE 3, EXPEDIENTE N° 1750769 A NOMBRE DE FONTANA S/A.-----

Asuncion, 3 ] JUL 202k

VISTO: Los recursos de apelacion interpuestos por el representante convencional de la firma
FONTANA S/A contra la Resolucion N° 72 de fecha 28 de febrero de 2020, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LIbIZiOg0s, ¥ m--r=r-=rancscrosmnmcmnesestsnnsessnsssiintd R sstim e s sinsn s i s s S it e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2020 se presenta el representante convencional de FONTANA S/A e
interponen Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 72 de fecha 28 de febrero de 2020, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigloS0s. =---=----==-=zsmnsmmsmommms oo oo oo

Que, en fecha 06 de octubre de 2020 fueron dictadas la providencias que concedieron los recursos
I O DIIBREO, ~mm~mnrmmmmmmmmmmmmm e e m i i s i i S S 2 e S S SR S SR T R

Que, en fecha 11 de marzo de 2021, el representante convencional de FONTANA S/A expresé agravios;
y en fecha 14 de septiembre de 2021, se acusa la rebeldia de la oponente y en consecuencia da por decaido
el derecho que ha dejado de usar. Esta Direccién llamé autos para resolver en fecha 14 de septiembre de
DL, =oamimm <o e i B i A A S A S S R AR AR BN SRR —

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) analizando las marcas en pugna, esta Direccion
ha arribado a las siguientes conclusiones. Entre la marca solicitada “FONT” y la marca oponente
“FONTOVIT” existe una cuasi identidad en los planos denominativos, fonéticos y visuales, asi como también
en la identidad de clases, lo cual las hace totalmente confundibles entre si. Teniendo en cuenta el riesgo de
confusién y/o asociacion existente, la marca solicitada se encuadra en las disposiciones del Articulo 2° Inc.
f) de la ley de Marcas, que establece que “..No podran registrarse como marcas los signos idénticos o
similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o
servicios o para productos diferentes cuando pudiera causar riesgo de confusién o asociaciéon con esa
marca...” .../.. en concordancia con el Dictamen N° 379 de fecha 03 de diciembre de 2019, emitido por la Abg.
Raquel Gimenez, Jefe de tercera sala, la solicitud de registro de la marca FONT, no cumple con los requisitos
de ley de novedad y originalidad por tanto no puede ser registrada .../... Por todo lo expuesto, la oposicion
deducida por RED ROSE BRANDS, LLC., deviene procedente, consecuentemente es criterio de esta
Direccion, estimar el Dictamen N° 379/19 emitido por la jefatura de asuntos Litigiosos, 3ra Sala, y hacer lugar
212 0pOSICION QAUCITE" mmernrrrrrrmmrmsmm e on e e co e caar s mc e nnr et fnn e A AR S S e i i A e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FONTANA S/A y manifiesta: “(..) Consideramos
que el fundamento expresado en la resolucién recurrida es visiblemente inexacto y no se ajusta a derecho
puesto que se han ignorado y/o se han interpretado erroneamente conceptos y disposiciones de la ley de
marcas.”.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sob @ a,/progasleres
H ff i e ; ) i
INEEIPUESTO. === el ot e WIERY
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FONT", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 1750769 A NOMBRE DE FONTANA S/A.----=-=-=====z=unzsunauueaz

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FONT (solicitada) y la marca FONTOVIT
(oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. En ese orden de ideas, a simple vista podemos observar que las marcas en pugna “FONT” vs
“FONTOVIT” difieren en su estructura gramatical, considerando que la marca solicitada se encuentra
compuesta por una silaba mientras que la oponente cuenta con tres silabas. Estas a su vez contienen
desinencias muy disimiles, esta diferencia genera una distincién auditiva clara entre ambas marcas. De
dichas particularidades ortograficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas
una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan no es similar, por lo que no
es posible, de manera razonable, que estas marcas dejen un mismo recuerdo o la misma impresion en los
CONS UM O @S, === e

Que, si bien ambas marcas estan en la misma clase 3, a la vez protegen la comercializacion de
productos muy diferentes. La marca oponente “FONTOVIT” registrada en el extranjero protege
especificamente productos tales como : “Cosméticos, cremas cosméticas; lociones cosméticas; lociones
para uso cosméticos; lociones post-barba; aceite de almendras; aceites esenciales; producto de maquillaje;
productos para eliminar maquillaje”, en contrapartida la solicitante “FONT” comprende la cobertura de:
“Barras de jabon, barras de jabon de tocador, preparaciones para blanquear la ropa, suavizantes para ropa,
preparaciones para productos de limpieza, jabones”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser
mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos que se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, al no poseer una conexién competitiva
e el R

Que, dicho esto traemos a colacién lo mencionado por el Dr. Jorge Otamendi en su obra DERECHO
DE MARCAS, “Por lo general, la clase de publico estara condicionada por la clase de producto que va a
adquirir. Como bien lo indica su nombre, los articulos de consumo masivo seran adquiridos por toda clase
de publico. En cambio un reactor atbmico o una maquina para uso industrial solo seran adquiridos por un
grupo selecto que analizara con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y su origen del
producto. Y lo mismo ocurrird con I0S ServiCios”.-===============mmmm e

Que, consecuentemente la doctrina nos habla de las confusiones de entre marcas que protegen
productos distintos en cuanto sigue: “La mera analogia e incluso la identidad de palabras denominadoras
de la marca no es suficiente para rechazar la proteccion registral de la mas reciente cuando los articulos a
que se pretende aplicar son distintos y facilmente diferenciables de los designados por que tiene prioridad
de inscripcion, por lo que pueden coexistir pacificamente dos marcas cuando los productos que amparan
son tan opuestos en su naturaleza y fines que racionalmente debe ser descartada toda posibilidad de duda
en el publico que los solicite, aunque sea de notar que existe alguna semejanza en los vocablos de las
marcas, sI los productos son distintos y tan diferentes que no guardan relacign.a onexion,
desarrollando por canales de producciéon, distribucién y comercio diferentes; nd’f) ‘ede aphicar la
prohibicién.” (Carlos Fernandez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, fég 243) Rt 5 | Sy A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "FONT”, CLASE 3, EXPEDIENTE N° 1750769 A NOMBRE DE FONTANA S/A. =

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

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 72 de fecha 28 de febrero de 2020 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ===-======sssssemmemencenrmmmnnennmneaeaceeeeee

Art. 20 ORDENAR la prosecuc1on de tramites de la sohCJtud de reglstro de la marca “FONT”,

Art. 32

Direccion General de Propledad ndustrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOL
EQUIPAMIENTOS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.-========

Asuncién, 3 1 JUL 202k

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GOL NEUMATICOS
S.A. contra la Resoluciéon N° 174 de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GOL
NEUMATICOS S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 174 de fecha 27 de enero de
2017, dictads por 1o DIreecion (e MArCas -r-—m--r-n==cmmarmronmmmsramransmnmnsnsssanns s sa s ams s m s sheRn e r s

Que, en fecha 08 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
INEETPIIQEHD,, wmmmmmmmmmimmmmmmemmm s i e m o i R 5 T S S S R SRS A e A R AT SR A

Que, por proveido de fecha 08 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 05 de abril de 2018. Y por providencia de fecha 24 de octubre de 2018 esta
Direecir lama Autos para ReSOIer, ~--mrrm--rrmcrromcnemsoom o mames o cs cmmmnn smimmn s s sassn i e a S8 s s oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “GOL’, registrada con el
nimero 396976 en fecha 22 de mayo de 2014 a favor de VOLKSWAGEN AG, Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en clases
relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de
Ia Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugaralo solicitade. ™ --==--rr-mrnss-sennccncrmamsanmaiinnssscnunsssnomnsasmmupansansnuas

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) En
primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho “GOL
EQUIPAMIENTOS” y no “GOL” siendo en su conjunto diferentes conformes quedara demostrado .../... En la
jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determiné que las
mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra; no obstante en un cotejo mas detallado
pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual”. --=--=-==-====re=merrerremmcsnreneeneee e

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

5 :
Gencra\ Interina
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Direczion Get eneral de Proplcdad Tndustrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOL
EQUIPAMIENTOS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----=-----

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “GOL” y la
solicitud de registro de la marca “GOL EQUIPAMIENTOS”, se evidencia que la parte principal de la
denominacion de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,
tenemos que “GOL EQUIPAMIENTOS” es idéntica a la marca registrada “GOL”, diferenciandose
simplemente la solicitante por la inclusion del vocablo “EQUIPAMIENTOS”. En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------=---==--==--==soosemsomaom

GOL EQUIPAMIENTOS (solicitada), y
GOL (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada GOL
EQUIPAMIENTOS, resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo. Esto es asi, ya que
el elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el
papel principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina
sobre la MOT VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el analisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas ‘Mot Vedette’...", "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 l6gicamente el que desempeniara mas cabalmente el papel de identificacién comercial de

108 PrOQUCEOS. " === mmm e

Que, respecto a la denominacion solicitada, tenemos que la Mot Vedette es “GOL”. También, conviene
sefialar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando atin mas en el analisis,
el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al “Analisis del conjunto. Partes
relevantes. Partes iniciales”y expresa: “En lo que hace a la conformacién de la marca, se ha reconocido un
mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las
partes que mas facilmente retiene el consumidor.” dicho esto, se advierte que en la denominacién cuyo
registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no
podria darse una coexistencia pacifica entre las misSmas.----------=--==smmmsm s smm e

De la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresi6n auditiva que generan ambas podria causar confusion en el pablico consumidor.--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la visién en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcaser
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud des regas}:f‘h\ve la marca GOL
EQUIPAMIENTOS no podra coexistir con la marca base de rechazo G«{f’,tL Sorsle tal presenta mas

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003.
? “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOL
EQUIPAMIENTOS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.-----=----

semejanzas que diferencias, méaxime considerando la naturaleza de los productos por ambas
comercializadas. -=--=--=-==-=mmm s oo oo oo oo

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestién se encuentran en clases
relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no
se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el anélisis relativo a la cobertura de productos y
servicios, vemos que la solicitante “GOL EQUIPAMIENTOS” pretende cubrir “Servicios de importacion,
venta de accesorios para automéviles, equipo de sonido, alarmas, polarizados, ctpulas, tira trailer, forros
para cajas de camioneta y afines” comprendidos en la clase 35, mientras que la marca base de rechazo “GOL”
con registro N° 396976 renovada por la solicitud N° 2439359 cubre: “Vehiculos terrestres motorizados,
motores y maquinas para vehiculos terrestres, mecanismos de propulsion para vehiculos terrestres,
embragues para vehiculos terrestres, acoplamientos para vehiculos terrestres, chassis de vehiculos,
carrocerias de vehiculos, neumaticos, camaras de aire para neumadticos, dispositivos anti deslizamiento para
neumaticos de vehiculos, equipos para la reparacion de camaras de aire”.Y teniendo en cuenta que para el
registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que
en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacién a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la
coexistenciapacifica entre 1as MiSHIag, -----==r==-a=rm=rmmnmmmcmnnnmnannmnranmennnsaammnsnn nannnoeetnnnecns S man s e

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion
o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
Asi las cosas, en el caso de autos, ademas de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca base de rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del
capacter dle MOTOTIA. sr=sme st s s s s a R e i R i S S A e A R S R SR e S S

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE: )
P %, ,?::\
Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 174 de fecha 27 d,é_;i’;;éne‘ro ‘d‘e:.\‘Z'(ﬁ)L-_I*( ]

Direccidn de Marcas. -=--==-==-====ssssessesmenmcnmeneenneitiie fadoded 2ol - Lo

* “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOL
EQUIPAMIENTOS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “GOL EQUIPAMIENTOS,
clase 35, Acta N° 1446230, solicitada a nombre‘de GOL NE e

A8 NOTHIQUESE -»-soomssmnsssesmsusesmsmecss B s llilics s Bignces
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 173 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOL
EQUIPAMIENTOS”, CLASE 37, EXPEDIENTE N° 1446231, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS
R

Asuncion, 3 1 JUL 202

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional GOL NEUMATICOS
S.A., contra la Resolucion N° 173 de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de GOL
NEUMATICOS S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 173 de fecha 27 de
eiiero de 2017, dictida por la Diveecion de IMEreas, <« ---—=r--=——-==rmmrrmsonrn=seneocrcrmrnassinedsnc=ns ass nas S aRa RS

Que, en fecha 08 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
IIIBETIIAI@EED, #nmsinss mm im0 W A = @ R S RS == RS MR SR R

Que, en fecha 05 de abril de 2018, el representante convencional de GOL NEUMATICOS S.A. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
24 de octubre de 2018.--------------nmnmme oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “GOL’, registrada con el nimero
362816 en fecha 23 de mayo de 2012 a favor de KU TZU SHENG, Comentario: Que ambas denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear
riesgo de confusién entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a 10 solicitado. "™=-==-=-=========-==nmmmmem e oo coe oo oo oo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) En
primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho “GOL
EQUIPAMIENTOS” y no “GOL” siendo en su conjunto diferentes conformes quedara demostrado .../.. En la
jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determiné que las
mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra; no obstante en un cotejo mas detallado
pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual’. ----=-===s+==r=ssseosnesnmnnceansananmansnonnneeneas

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1110y 8 (o o R s

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segtn la base de datos deda D}NA&\e] Registro No.
362816 de la marca “GOL”, Clase 09 a nombre de KU TZU SHENG venci6 g? =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 173 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOL
EQUIPAMIENTOS”, CLASE 37, EXPEDIENTE N° 1446231, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS
SuAL emmsmemeaem e e e o con oo e e e e

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resoluciéon recurrida y autorizar la
prosecucioén de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.---------==-===s-snsemmsmmms e

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 173 de fecha 27 de enero de 2017 dictada por la Direccién
de Marcas. ===-==-=mmmmee e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “GOL
EQUIPAMIENTOS”, clase 37, Expediente N° 1446231 sohmtada a nombre ¢e
NEUMATICOS S.A.

Art. 32 NOTIFIQUESE . ----=-===============sseememmmmeeee

o Dizection General de Prop1 ad Indusmal
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Resolucién N° @ v ww/ W

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1169 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “P PANTONE
Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 55154/2020 A NOMBRE DE ACHELEN DIANA FERNANDEZ
MOLINA Y SABRINA ANAL{A FERNANDEZ MOLINA. ------------ SREENU—————

Asuncion, 71 JUL 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ACHELEN DIANA
FERNANDEZ MOLINA y SABRINA ANALfA FERNANDEZ MOLINA en contra de la Resolucion N° 1169 de
fecha 23 de julic de 2021, dictada por la Direccién de Marcas, J; ------=r--rossrerenreacrsrcmronsssrsasisdhssaitainss s

RESULTA:

Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley N° 1294/98. A fojas 17
se encuentra el Informe de Fondo el cual expresa: “Realizadas las blisquedas de antecedentes y analizada la
viabilidad del registro de la marca de referencia, se informan las siguientes conclusiones: No se han
encontrado antecedentes, ni hay prohibiciones que impidan el registro de la presente solicitud”. -------------

Que, en fecha 30 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de ACHELEN DIANA
FERNANDEZ MOLINA y SABRINA ANALIA FERNANDEZ MOLINA e interpone Recurso de Apelacion en
contra de la Resolucion No. 1169 de fecha 23 de julio de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. --------------

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
INEELPUBSHD, m~r—mnmmmmmmmnmmmm s e e e o s e e i S R e SR RS RS R RS S A SRR S AR A R e e

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021, el representante convencional de ACHELEN DIANA
FERNANDEZ MOLINA y SABRINA ANALIA FERNANDEZ MOLINA expres6 agravios. Esta Direccion tiene
por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2021. --------

+& CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. f) ... los signos idénticos o
similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusién o de
asociacion con esa marca; inc. g) los signos que constituyan una reproduccion, imitacion, traduccién,
transliteracion o transcripcién total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero.” En consecuencia, no ha lugar a
lo solicitado”, ======-===sssesssmmsemmesonectnnenrcstannn s e me e stk e e mnmi nn e m s ae e nse s e s e s mn mm e e tn s e s ma s e s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) No se realizé un analisis veraz de

sistema informatico. Un hecho no menos importante es que cada una pz:dtege un “ &td
servicio, es decir, estan limitados a rubros especificos que hacen que 110 ‘exista ¢

B reral Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1169 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “P PANTONE
Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 55154/2020 A NOMBRE DE ACHELEN DIANA FERNANDEZ
MOLINA Y SABRINA ANAL{A FERNANDEZ MOLINAL, =--========x=nnnnms e

La marca P PANTONE es una marca mixta, esta solicitada con etiqueta la cual la hace totalmente distinta a la
registrada extranjera que es una marca denOMmINALIVA,” --=-==-======= = m o m s m oo

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

Que, en primer lugar, si bien la Resolucion de primera instancia menciona los incisos f) y g) que hacen
referencia a la existencia de un antecedente, el mismo no menciona expresamente cuél es el registro que
funge como base de rechazo. Sin embargo, de las constancias obrantes en el expediente, vemos que en la
busqueda de similitudes fonéticas del Informe de Fondo, se encuentra el registro de la marca “Pantone” en
clase 02, bajo el Reg. Nro. 451820, marca denominativa. Asi también, es relevante destacar que a fojas 17 se
encuentra el Informe de Fondo el cual expresa: “Realizadas las bisquedas de antecedentes y analizada la
viabilidad del registro de la marca de referencia, se informan las siguientes conclusiones: No se han
encontrado antecedentes, ni hay prohibiciones que impidan el registro de la presente solicitud”. -------------

Que, al respecto, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca antecedente registrada en clase 02 comprende: “Todos los articulos de
la clase 2, comprendiéndose entre ellos pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la
deterioracion de la madera, materias tintéreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo
para pintores y decoradores”; mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura en la clase
42 para: “Diserio de artes graficas; creacion y disefio de indices de informacion basados en la web para
terceros [servicios de tecnologia de la informacion]; digitalizacion de documentos [escaneado]; disefio
industrial; disefio grafico de material promocional; disefio de tarjetas de presentacion;disefio de tarjetas de
visita; estilismo [disefio industrial]; servicios de grafologia.” ---------=-======-==smmmsmmm s

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la.f
marca antecedente al no tener registrada la marca PANTONE en la clase 42, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada “P PANTONE Y ETIQUETA”. De ello se colige que las marcas en pugna no sélo
no comparten la misma clase del nomenclador internacional, sino que tampoco podrian ser
comercializadas en los mismos lugares, teniendo en cuenta que el servicio solicitada es muy especifico,
mientras que los productos de pintura de la marca registrada son totalmente diferentes; por tanto, resulta
plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas analizadas. -----------=--=--==-==-=2--oo0o-

Que, adicionalmente, vemos que en el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el
mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la 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 analisis desde la 6ptica de los eventuales
consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparte un vocablo, no necesariamente causaran confusiéon en el seno del publico consumidor pues, en
su conjunto y teniendo en cuenta la etiqueta de la solicitada, son muy diferentes una de la de distinta
extension y dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisfa una cynfusion

entre dichas Marcas. -------=============m=@mm e e DN v AR N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1169 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “P PANTONE
Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 55154/2020 A NOMBRE DE ACHELEN DIANA FERNANDEZ
MOLINA Y SABRINA ANALA FERNANDEZ MOLINA. TS

P PANTONE Y ETIQUETA (solicitada), y
PANTONE (base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna.
Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con fondo circular color rosa rojo con la letra
“P” en forma preponderante en color rosa oscuro y la denominacién en la parte inferior, mientras que la
marca base de rechazo es denominativa, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: --=--==--==-===--=--2-----

marca registrada: marca solicitada:
‘ T
-
I
-
PANTONE
denominativa

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacion es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
esta demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusiéon en el seno del ptblico consumidor. --------------

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo

‘ anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucién recurrida. ------=-=-===-====-==romocooooonn oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1169 de fecha 23 de julio de 2021 dictada por la Direccién
o LY 1 ot T

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “P
PANTONE Y ETIQUETA”, clase 42, Expediente N° 55154/2020, solicitada a nombre de
ACHELEN DIANA FERNANDEZ MOLINA y SABRINA ANALIA FERNANDEZ
01RO S ...

10

Art.3 NOTIFIQUESE. -------------cncnmmmmsnnnnnonococo oo B e

. ifectora Gene
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