
V.,*^t PROPIEDAD
\,,,1a INTELECTUAI

GOBIERNO nnr I PARAG!ÁI
PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resolución No

PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR

ia prnrócióv nr ASUNTos MARCARTos Ltrlclosos, EN EL EXpEDIENTE DE oPosICIóN A tA, DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N'
5652812014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.-

Asunción, n
u I ABil 2025

otREcctóN NActoNAL DE

VISTO: El recurso
contra la Resolución N'

de apelación interpuesto por el representante convencional de LIMANSKY S.A.

20 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Dtreccrón de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y;

RESULTA:

eue, en fecha 17 de diciembre de 2014 la firma INDUCLOR S.RL. solicita el registro de Ia marca

INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA para amparar servicios de la clase 35.-"-------'

eue, por proveÍdo de fecha 03 de noviembre de 2016 se concede el recurso interpuesto, dictándose la

providencia de "Correr traslado"por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

eue, en fecha 15 de junio de 2017 el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. solicita la

caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la

providencra del 03 de noviembre de 2016. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha o7 de

agosto de 2018, que obra en autos afs.22, dictándose en consecuencia la Resolución N'20 de fecha 07 de

agosto de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

eue, en fecha 17 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIMANSICI SA. e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 20 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por

la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

eue, habiéndo expresado agravios el representante convencional de LIMANSI(Y SA.; el l1 de marzo

de ZOZZ y en fecha 24 dL mayo de 2O22la representante convencional de la firma solicitante presentara el

escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente

caso en fecha 19 de mayo deZO23.

CONSIDERANDO:

eue, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de

conformidad con el Art. lZ2, lZ3, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de iuicio,
cuando no se instare dentro delplazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso

de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../--.- El

Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N" 08955/2015."-

eue, manifiesta la recurrente, entre otros argumento s: "(...) La caducidad del expediente fue dictada

cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que

este a conteste en el plazo conferido por la ley.../... A este respecto, la legislación marcaria en su art. 47 dicta:
,,De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un

plazo de dieciocho días hábiles para contestarla" .../... Según establece el art. Ii6 del Código Procesal
'las 

notificaciones por cédulas serán notificadas por los uiieres.../... Podemos concluir que la noti;

traslado, que a 1á fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de notifrcaci

4u.
rtv

laé'

: r ;i;i i-lerr(iri f ntcrina
r , , r I,r,i' r! l, l;u¡,tLl,rJ indlitrill

" \l: -: :., j. I: r"'ld ¿J I nltlt:: I ¡l



(¡3
DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAT
PARAGUAY

,f -1, GoBTERNO nu pnReCUÁl
\ "t' PA¡¿1GUAY REKUÁI

Resolución No

PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA RESoLUctóN N' 20 DE FECHA 07 DE Acosro DE 2018, DIcTADA poR
Lá. DIREcclÓN p¡ AsuNTos MARcARIos LITIGIosos, EN EL EXpEDTENTE nr ópó§ícróÑ-e i-e nE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIEN'IE N'
5652812014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L..

persona encargada de realizarlo es el ujier, no asÍ ninguna de las partes.../... N hacer lugar a la caducidad
propuesta por la contraParte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal
generada en autos era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notihcación de una
providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador.../... escapa de las manos del
oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado.../... Cabe también destacar,
que solicitante de la marca no impulsó el proceso del expediente.../... A la señora Directora solicito
oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N" 2O/201g,,.---------------------

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de
contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) Sabemos muy bien, que es
el impulso procesal de las partes el que mantiene vigente y vivo un expediente, sea, este en cua)quier
iurisdicción, sea esre un Proceso administrativo o un proceso judicial, y que corresponde a las paftes el
impulso procesal y que el impulso procesal de cualquiera de las partes, beneficia al resto, salvo contadas
excepciones, sobre todo en el ámbito de lo contencioso administrativo.../... Bajo ningún concepto es válido
argumentar que la responsabilidad de la caducidad de una oposición es culpa neta y absoiuta del Ujier
noüficador por no haberla practicado.../... Existe una profusa junsprudeni¡a al respecto, tampoco ha
arrimado recibo alguno o documento alguno por el cual pueda deslindar ri úri", y'absoluta
responsabilidad.../... Existe el axioma que dice: ,El interés es la medida de la acción".../... fn este caso, es
única y exclusiva competencia y responsabilidad del oponente el mantener y gestionar todo el accionar de
su oposición incoada. De nadie más.../... En consecuencia, ruego al Señor Director, oportunamente dictar
resolución confirmando Íntegramente las resoluciones N" 2o/201s.- -----

Que, corresponde a esta instancia adminlstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art' I24" de la Ley de Marcas. En ese sentido, cabe aclarar que esta instancla se abocará a
analizar el acto administrativo que generó el recurso de apelación por parte del representante de Ia firma
oponente.-

Que, de las constancias obrantes en autos se puede visualizar que se tiene que Ia última actuación del
recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 04 de marzo de 2015. El06 de octubre de 2015,
el representante convencional del solicitante presenta la contestación de oposición de manera
extemporánea, este a su vez, en fecha 15 de junio de 2017 presenta "solicita la caducidad,,de instancia en el
expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia "Correr
traslado" del 03 de noviembre de 2016. Esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema
informático de marcas como del expediente a la vista.--------

Que, en ese sentido, el informe del Actuarro expresa que, en el caso de autos: "Se observa a fs. 15 como
último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 17 de octubre de 20j6, siendo ésta la
última actuación tendiente a impulsar el procedimiento; verificando que el siguiente movimiento fue t
presentación por escrito de tomar interuención de fecha O9 de mayo ae ZOIS, existiendo ñ
movimiento de providencia ultima y el escrito de de intervención un tiempo de aproximadament{un año y
medio ; en el sistema informático tampoco hubo un impulso procesal en ese'lapso Qe un
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR

I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN E LA DE

SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N'
5652812014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.-

Notándose la inactividad desde la fecha 03 de noviembre de 2016 a O9 de mayo de 2018 por las constancias

obrantes en autos, ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad

de la instancia administrativa" de ello se colige que ha transcurndo el plazo establecido en la Ley Para que

opere la caducidad de la instancia ya que el solicitante no ha realizado ninguna actuación conducente a la

prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 04 de marzo de 2015 y hasta el 03 de

noviembre de 2016, fecha en que fue dlctado el Informe citado precedentemente, por Io que corresponde

confirmar la Resolución recurrida

Que, el Art. 56 de la Ley N' I294l98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se Producirá de

pleno derecho la caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de los sers meses de la última actuación".

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia y se

confirma que el mismo no ha efectuado ningún acto de procedimiento luego de que la instancia

administrativa tenga por iniciada la oposrción y ordene, consecuentemente, el traslado al solicitante y,

desde dicha fecha, hasta la declaración de caducidad, ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el

artículo legal citado, no habiendo realizado ningún acto el oponente, que es a quien compete realizar los

actos procesales conducentes para el avance de la instancia por el incoada.-

Que, por consiguiente, el mismo recurrente podrÍa haber impulsado las actuaciones y no

simplemente permitir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56

de la Ley N' i294l98 de Marcas y los Arts. 172,173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de

hecho y de derecho expuestas, ésta Direcclón General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar

la Resolución recurrida

PORTANTO,
tA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.-A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 20 de fecha 07 de agosto de 2018 dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la
presente resolución.

Art.2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca INDUCLOR

S.R.L. Y ETIQUETA, clase 35, Acta N' 56528/2014, solicitada a nombre de INDUCLOR

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédul a. - - - - -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 
'' 

O' 
''i"O 

07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
ONTCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCAINDUCLORYETIQUETA" CLASE 03, EXPEDIENTE N 5652912Ot4,
SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.

Asunción, i i ;, : ,li,l:

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIMANSI(Y SA.
contra la Resolución N' 21 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2Ol4 la firma INDUCLOR S.RL. solicita el registro de la marca
INDUCLOR Y ETIQUETA para amparar productos de la clase 03.----

Que, por proveído de fecha 17 de octubre de 2016 se concede el recurso interpuesto, dictándose la
providenci a de "Correr traslado"por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017 el representante convencional de INDUCLOR S.RL. urge se

tome nota de la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado
movimiento desde la providencia del 17 de octubre de 2016. Este planteamiento acüvó el informe del
Actuario de fecha 07 de agosto de 2018, que obra en autos a fs. 22, dictándose en consecuencia la
Resolución N" 2l de fecha 07 de agosto de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. ---------------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIMANSI(Y SA. e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 2l de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de LIMANSI(Y SA; el 11 de marzo
de 2022 y en fecha 24 de mayo de 2022la representante convencional de la firma solicitante presentara el
escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente
caso en fecha 19 de mayo de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 5ó de la Ley de Marcas, y de
conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso

de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El
Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N' 08955/2015."-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) La caducidad del expediente fue dictada
cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que
este a conteste en el plazo conferido por la ley.../... A este respecto, la legislación marcaria en su art. 47 dicta:
"De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un
plazo de dieciocho dias hábiles para contestarla" .../... Según establece el art. li6 del Código Procesal Civil:
las notificaciones por cédulas serán notificadas por los ujieres.../... Podemos concluir que la notj
traslado, que a la fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de noti.

de
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ResoluciónN" t2
POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N" 21DE FECHAOZ PPAGOSTO DE 2018, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE oPoSIcIÓN a LA DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE I¿.MARCAINDUCLORYETIQUETA" CLASE03,EXPEDIENTEN" 5652912014,
SOLICITADA POR INDUCLOR S.RL.

persona encargada de realizarlo es el ujier, no así ninguna de las partes.../... H hacer lugar a la caducidad
propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal
generada en autos era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una
providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador.../... escapa de las manos del
oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado.../... Cabe también destacar,
que solicitante de la marca no impulsó el proceso del expediente.../... A la Señora Directora solicito
oportunamente dictar resolución revocando en todas susparfes la Resolución N" 21/2018'.-----------

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de
contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) Sabemos muy bien, que es
el impulso procesal de las partes el que mantiene vigente y vivo un expediente, sea, este en cuilquier
jurisdicción, sea este un proceso administrativo o un proceso judicial, y que corresponde a las partes el
impulso procesal y que el impulso procesal de cualquiera de las partes, beneficia al resto, salvo contadas
excepciones, sobre todo en el ámbito de lo contencioso administraüvo.../... Bajo ningún concepto es válido
argumentar que la responsabilidad de la caducidad de una oposición es culpa neta y absoluta del l,Jjier
notificador Por no haberla practicado.../... Existe una profusa jurisprudencia al respecto, tampoco ha
arrimado recibo alguno o documento alguno por el cual pueda deslindar su única y absoluta
responsabilidad.../... Existe el axioma que dice: El interés es la medida de la acción".../... On este caso, es única
y exclusiva competencia y responsabilidad del oponente el mantener y gesüonar todo el accionar de su
oposición incoada. De nadie más.../... En consecuencia, ruego al Señor Director, oportunamente dictar
resolución confirmando Íntegramente las resoluciones N" 2l/2019.-

Que, corresponde a esta instancia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho
que le otorga el Art. 124" de la Ley de Marcas. En ese sentido, cabe aclarar que esta instancia se abocará a
analizar el acto administrativo que generó el recurso de apelación por parte del representante de la firma
oponente.-

Que, de las constancias obrantes en autos se puede visualizar que se tiene que la última actuación del
recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha O4 de marzo de 2015. El06 de octubre de 2015,
el representante convencional del solicitante presenta la contestación de oposición de manera
extemporánea, este a su vez, en fecha 17 de noviembre de 2017 presenta "urgir se tome nota de la
caducidad" de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos
desde la providencia "Correr traslado'del 17 de octubre de 2016. Esto fue constatado, conforme a los datos
tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista -------

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se observa a fs. 15 como
último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 17 de octubre de 2016, siendo ésta la
última actuación tendiente a impulsar el procedimiento; verificando que el siguiente movimiento fue una
presentación por escrito de tomar intervención de fecha O9 de mayo de 2OiB, existit
movimiento de providencia ultima y el escrito de de intervención un tiempo de aproxima
medio ; en el sistema informático tampoco hubo un impulso procesal e/? ese lapso dq

el
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Resolución N' Ü i
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2l DE FEcHA 07 DE AcoSTo DE 2018, DIcTADA poR LA
DIRECCIóN DE ASUNros MARcARIos Lmcrosos, EN EL ExpEDTENTE ol ofósróié.¡.le^m on
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N" 5652912014,
SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.

Notándose la inactividad desde la fecha 17 de octubre de 2016 a O9 de mayo de 2olg por las constancias
obrantes en autos, ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicaiión de la caducidad
de la instancia administrativa" de ello se colige que ha transcurrido el plazo estabiecido en la Ley para que
oPere la caducidad de la instancia ya que el solicitante no ha realizado ninguna actuación conducente a la
prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 04 de marzo de 2015 y hasta el 17 de
octubre de 2016, fecha en que fue dictado el Informe cltado precedentemente, por Io que corresponde
confirmar la Resolución recurrida.

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administativa, si no se hubiere efecluado niÁgún acto de
procedimiento a partir de,los ser's meses de la última actuación".

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de Ia providencia y se
confirma que el mismo no ha efectuado ningún acto de procedimiento luego de que Ia instancia
administrativa tenga por iniciada la oposición y ordene, consecuentemente, el traslado al solicitante y,
desde dicha fecha, hasta la declaración de caducidad, ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el
artículo legal citado, no habiendo realizado ningún acto el oponente, que es a quien compete realizar los
actos procesales conducentes para el avance de Ia instancia por el incoada.-

Que, por consiguiente, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no
simplemente permitir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista e.r 

"l 
Á.t. SO

de la Ley N' 1294198 de Marcas y los Arts. 172,173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a lai consideraciones de
hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar
la Resolución recurrida

PORTANTO,
I.¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE
ArL ls CONFIRMAR la Resolución N' 2l de fecha 07 de agosto de 2018 dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la
presente resolución.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca INDUCLORy

ArL 3s NOTIFÍQUESE por Cédula.- - - - -

ffi2
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n"rol.r"io.,N0 16 5
PoR LA cUAL sE REVoCA PoR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN N. 864 DE FECHA 25 DE

NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS

ACTUACTONES A LA eROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DIcIADA POR r-A. DIRECCIÓN

GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"I..ASCANABIS CBD", CI-ASE 05, EXPEDIENTE N' I782I93 SOLICTTADO POR VTCENTE SCAVONE & CI.A.

COMERCI,AL E INDUSTRIAL SA-------...

Asnnción,0348R2025

VISTO: El expediente Ns U/82193 de fecha 30 de octubre de 2017 de solicitud de registro de Marca No

I7182193, del que,----

RE S U LTA:

eue, en fecha 30 de octubre de 2017 se presentó la solicitud de registro de marca Ns 17182193, clase 05,

solicitado porvICENTE scAVoNE & cIA. COMERCIAL E INDUSTRTAL S.A.---

eue, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la resolución Ns 814 de fecha 16 de

septiembre de 2019 por la cual se declarapr-ocedelte f^!1c.1luea. " l, 1!!,_óL{"9ycida por MEDICAMENTO

GENERICO S.A. CONTTA VICENTE SCAVóNE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., SObTC OPOSiCióN AI

registro de la Marca "LASCANABIS CBD", clase 05.----

eue, en fecha 09 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de VICENTE

SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.Á., e interponé recurso de apelación en contra de la
Resolución Ns 814 de fecha 16 de septiembre de 2019. -----

eue, en fecha 15 de noviembre de 2019 se dicta providencia de "Exprese Agravios el Apelante»'---------

eue, el 2 de julio de 2021, ha sido emitida la providen cia" Declárese desierto el Recurso de Apelación"

interpuesto contrala Resolución Ns: 814 de fecha 16 de septiembre de 2OI9.-""---

eue, en fecha 29 de agosto de2024 se presenta el representante convencional de VICENTE SCAVONE

& CIA. óotr¿pncm,L E INDUSTRIAL S.A., se da por notificado y solicita caducidad de la instancia.---------------

eue, la Dirección General de Propiedad industrial dicta resolución Ns: 864 de fecha 25 de noviembre

de2024.-'-'
CONSIDERANDO:

eue, tras una revisión minuciosa del expediente, se ha determtnado que la Resolución N" 864 del 25

de noviembre de 2025, carece de validez y debe ser revocada en su totalidad por la vÍa administraüva, por

las razones que se detallan a continuación..---------

eue, el fut. 40 del Dto. 46012013 expresa: "Son funciones y atribuciones comunes de todas las

Direcciones Generales y Direcciones s.¡h perjuicio de lo establecido específrcamente para las mismas, y Para

sus titulares en la Reglamentación: b) Dirigir, las actividades en el ámbito de sus competencias. Establecer

un sistema eficaz y eficiente de gestión en sus resP ectivas áreas.-.». --------"---

eue, el ArtÍculo 120 de la Ley t294lg8 establece que %a Dirección de la Propiedad Industrial'.. es la

entidad competente en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaria...". En concordancia, el Dto.

ZZS1Stgg que reglamenta la Ley 1294198, expresa en su Art.2s: "La Dirección de la Propiedad Industrial...

conforme lo dispone la Ley, es el organismo de Aplicación encargado de regir, organizar, eiecutar e

interpretar las áisposiciones de dicha Ley, en la jurisdicción administrativa." Y el Art. 3s del mencionado

Decrlto preceptúa: "En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley,

Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de car,

\' - Uf 
",,¡Or 
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faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto."---"--------- ----fE
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Resolución..q 
't 6 5

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO Tá. RESOLUCIÓN N" 864 DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN I.AS
ACTUACIONES A L¿. PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE IULIO DE 2021, DICIADA pOR LA OTnpCCIOÑ
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRLAL, EN EL EXPSOIE¡.ÍTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N' I782I93 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CI.A
COMERCI.AL E INDUSTRIAL S.A---- -.-. --

Que, claramente, fue un error de la administración haber impulsado el trámite de solicitud de registro
de la Marca N' 17182193. En el presente caso, se ha omitido considerar que la solicitud de registro de la
marca 'LASCANABIS CBD" debió ser archivada en su momento. Esto se debe a que la Resolución N" 8I4, de
fecha l6 de septiembre de 2019, que rechazaba la solicitud, habÍa quedado firme. Al no haberse considerado
este aspecto crucial, se generó un error administrativo que contraviene lo establecido en dicha resolución,
haciendo necesario revocar por contrario tmperio, anular las actuaciones y necesariamente retrotraer las
actuaciones a la providencia de fecha 02 de julio de 202I, correspondiente del trámite de solicitud de
registro de la marca

Que, de acuerdo con la doctrina más actualizada, los actos reglados de Ia administración que son
concedldos en contra del cumplimiento de algún requisito legal (y no un mero cambio de criterio de la
administración) son nulos de nulidad absoluta, teniendo su declaracrón efecto ex tunc en razón de que un
acto viciado de nulidad se considera inexistente. También el Poder Judicial se expidió respecto de este
particular cuando dijo: "El acto administrativo que no fuese regular por error grave de derecho, al
transgredir una prohibrción expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales, adolece de
nulidad absoluta y es suscePtible de ser revocado por la propia autoridad que lo expidió.', (Tribunal de
Cuentas de Asuncrón, sala l. O3lO4lO9. NOVARTIS AG c. Res. 57 del l5lOStO6 dela Dirección de la propiedad
Industrial. Ac. y Sent. Nro. 25, publicado en La Ley paraguay en 2009).---

Que, el fallo transcrito parcialmente en el párrafo que antecede coincide con el criterio expuesto en
los siguientes fallos: Acuerdo y Sentencia Nro. l.t75ll3 del ls/09/13 de la Sala penal de la cs¡ en el
Expediente "HOFFMAN - LA ROCHE AG C/ Resolución Nro. I3I del tuo4l06 de la Dpt; Acuerdo y Sentencia
Nro. 275 del22lO4ll3 de la Sala Penal de la CSJ en el expediente "BIOCHEM pHARMA INC. c/ Resolución
Nro.4l de fecha 14103106 de la Dpt";Acuerdo y Sentencia Nro.43g del 19106/15la Sala penal de la CSf en el
Expediente:BIOCHEM PHARMA INC. c/ Res. Nro.506 del tsttVo4de la Dpt.---

Que, el doctrinario Miguel Marienhoff dice que: "El principio de legalidad obliga a la Administración a
ajustar su conducta a la ley, en sentido lato. No sólo es un límite de la actuación administrativa, sino
también una regla atributiva de competencia. Por eso la Administración no sólo puede, sino debe invalidar
los actos ilegÍtimos para restablecer la legalidad. Como decÍa Bielsa, no existe mayor interés público que
asegurar la legalidad." "Pero las cosas cambian cuando se trata de la revocación de un acto por razones de
ilegitimidad. Tal revocación ¿es "facultativa" u "obligatoria" para la Administración pública? La doctrina
prevaleciente considera que en tal caso la Administración Pública, más que un "derecho,,tiene el ,,deber,, de
revocar el acto "ilegítimo" (1136) ; asÍ también lo establectó el Consejo de Estado de Francia (1137) . por
cierto, tal punto de vista es aceptable, pues la Administración Pública tiene el deber de ajustar su actividad
al orden jurÍdico positivo vigente. En el Estado constitucional no se concibe una AdminiÁtración que actúe
al margen o en violación del sistema legal imperante. Desde luego, ha de tratarse de un supuesto de
ilegitimidad que admita la extinción del acto por la propia Administración pública mediante ,,revocación,,.

(Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II).---------------------___:

Que, en base a los considerandos precedentes, procede la revocatoria d
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fecha 25 de noviembre de 2024.-



DINECCIÓN NACIONAL DE( \PROPIEDAD
\T INTELECTUAL

PARAGUAY

ArL le

ArL 2e

ArE 3e

n"rot r"iOrrN0

¡f .\ GOBIERNO nn¡ | PARAGUÁI
\;É papoGUAY I REKUAT
,' 

,

POR I.A, CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN N. 864 DE FEcHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NI.'LIDAD DE ACTUACIONES Y SE REIROTRAEN Iá,S
ACTUACIONES A IA PROVIDENCT,A DE FECHA 02 DE ITJLIO DE 2O2L. DIgn{DA pOR IA DIRECoóN
GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL H(PEDIENTE DE SOUCITI.JD DE REGISTRO DE IA}VÍARCá,.LASCATIABIS CBD', CI.A,SE 05, EXPEDIENTE N' 1782193 SOUCIIADO POR VICENTE SCAVONE & CI,A"
COMERCIAL E II\¡DUSTRIAL SJq"----------

PORTA}ITO,
LA DIRECTORA GENERAL DE Iá PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCARPOR CONTRARIO IMPERIO la Resolución N" 864 de fecha 25 de noviembre de
2024 dictada Por la Dirección General de Propiedad Industrial en el expediente de
solicitud de registro de la marca "LASCANABIS CBD', Expediente N' 1782193 presentado
en fecha 30 de octubre de 2017, clase 05, por VICENTE scAvoNE & cLA- coMERcLAL E
INDUSTRIAL SA ----- - - - - -

DISPONERIa nulidad de actuaciones, así como todos los actos procesales pracücados en
forma posterior a la Resolución Ne 864 de fecha zs de noviembre de
2024.--------

RETROTRAER los trámites en el expediente de solicitud de registro de la'IA,SCANABIS
CBD", clase 05, Expediente N' 1782193 solicitada a nombre ae VtCgNlE SCAVONE & CIA
COMERCIAL E II{DUSTRIAL §.A a la Proüdencia de fecha
la Dirección General
lndustrial.--

ArL 4s NOTIFÍQUESE, por cédula.------

0liiitiTn Ce nual de
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PoR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'3.135 DE FEcHA 20 DE oCTUBRE DE 2017, DICTADA poR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.á. MARcA,TERRA
MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' II/30024, SOLICITADO POR TERRA MAIE INDUSTRIA E
COMERCIO IJTDA...-- - --

Asunción,0 3 il'lil ?i':?\

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional TERRA MATE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., contra la Resolución N' 3.135 de fecha 20 de octubre de 20i7, dictada por
la Dirección de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de TERRA MATE
INDUSTRIA E COMERCIO LjIDA. e interpone Recurso de Reconsideración y de Apelación en subsidio en
contra de la Resolución No. 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de mayo de 2019 fue drctada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha o5 de junio de 2019, la representante convencional de TERRA MAIE INDUSTRIA E
COMERCIO mDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección 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 designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda senrir en el comercio Para calificar o describir alguna característica del producto o servjcio.",

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Primeramente, atendiendo al
criterio que debe ser aplicado para valorar si una marca es genérica o no, Otamendi explica que puede
formarse una denominación novedosa con la suma de palabras que carecerían de originalidad pio, si solrs:
"En la calificación de irregistrabilidad debe aplica¡se ur? criterio muy estricto ya que no se está frente a una
cuestión de grado... En varios fallos la justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueden
formar parte de un coniunto marcario, siendo este registrable... Es el conjunto el signo registrable y no los
elementos que lo comPonen, los que no puede reivindicar con exclusividad el titular ...//... para calificar de
genérica la marca TERRA MATE debemos saber qué constituye un vocablo genéñ{,g. Siguiendo a
Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su nombre lo indica, de designaciones
que defrnen 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", "Máquina,,, ,Mueble,,, ,,Asiento,',

entre tantos otros. Teniendo como parámetro esta correcta premisa, debemos analizar si TERRA MATE

v exPortacton de yerba mate. té de hierbas. té y productos alimenticios. La coné[Usién es ,

denominación TERRA MATE de ninguna manera puede considerarse genérica y, fiU" sólo tto
seruicios. Para meior ilustración ejemplificamos el caso, denominaciones gengi¡ai'ip.arai.

Abg;
Di

'Lritrcriór

define la categorÍa, especie o género de los servicios que pretende proteger:

Direcció¡ Nacion¡l de
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poR I-A, cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 3.135 DE FEcHA z0 DE ocruBRE DE 2017, DICTADA PoR
LA DIREccTÓN oE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISIRO DE I.A IUARCA *TERRA

MATE y ETIQUETA', CLASE 35, EXPEDIENTE N' 1u30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E

CoMERCIO IitDA.------

que mi mandante busca proteger serÍan "yerba mate" o "yerbas", entre otros tantos eiemplos que entran

dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la maTcaTERRAMATE es una denominación

genérica(...)".' - - " - - -' - -

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el

derecho a conshtuir una marca.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre Ia materia que nos convoca, afirman que una

denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que Posee para los consumidores

en el lenguaje corriente. Primeramente, atendiendo lo mencionado anteriormente, se observa que, la

solicitante pretende el registro de la marca "TERRA MAIE Y ffiQUETA" para la clase 35 ofreciendo los

servicios de "Comercialización, importación y exportación de yerba mate, té de hierbas, té y productos
alimenü ci oC'.-- - ---- - ----

Que, por lo tanto, aunque individualmente las palabras TERRA y MATE podrían tener connotaciones

descriptivas, su combinación en la denominación TERRA MATE Y ETIQUETA no puede considerarse

genérica para los servicios que la solicitante pretende registrar. La marca no define los servicios en sÍ

mismos ni la categoría a Ia que pertenecen, sino que funciona como un identificador distintivo de la
empresa y sus servicios.----------

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, explica que las designaciones

genéricas "defrnen no directamente el objeto en cuestión, sino la categoría, la especie o el género al que

pertenece ese objeto". Es decir, no describen el producto o servicio en sí mismo, sino el grupo al que

pertenece. Palabras como "Automotor", "Motor", "Máquina", "Mueble" y "Asiento" son eiemplos de

designaciones genéricas, ya que se refieren a categorías amplias de objetos.'

Que, en lo que respecta a TERRA MATE, si bien "Mate" podría ser considerado genérico para

productos derivados de Ia yerba mate, y "Terra" podrÍa serlo para productos relacionados con la tierra o la

agricultura, la combinación de ambos términos crea una expresión que no define directamente los servicios

de "Comercialización, importación y exportación de yerba mate, té de hierbas, té y productos
alimenticios".------------

Que, es imprescindible examinar la petición de marca en su totalidad, evitando
que puedan distorsionar la percepción general del público. La marca en cuestión
descripción genérica, sino que posee características únicas que la hacen reconoc

rtificiales

Drrrcción N¡cion¡l dc Prcpicdad Inrtlccrull

consumidores.- ----- - -- -
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Resolución N

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR
Iá, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO DE IA. MARCA'TERRA
MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 1U30024, SOLICITADO pOR TERRA MATE INDUSTRTA E
COMERCIO LTDA...-----

Que, el logotipo distintivo, con Ia inscripción 'TERRA MATE' en letras mayúsculas rojas con contorno
negro sobre un fondo amarillo degradado, refuerza aún más su singularidad. La tipografÍa tridimensional,
con sombras y bordes irregulares, evoca una sensación de autenticidad y tradición. Tanto el diseño
distintivo como la combinación cromática del logotipo contribuyen a la creación de un signo distintivo
susceptible de registro. La combinación de elementos visuales y textuales crea una impresión duradera en
Ia mente del consumidor, lo que facilita la identificación y asociación del producto con la marca.---

Que, en conclusión, la marca "TERRA MATE", junto con su logotipo, presenta caracterÍsticas
distintivas que la hacen merecedora de registro. Su diseño y combinación de elementos visuales y textuales
la convierten en un signo reconocible y distinguible en el mercado,:--

0

MARCA SOLICITADA

ITHR/L
MA?E

@
Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los

vocablos que componen la denominación y bien podrÍa calificarse a la misma como evocativa, no
encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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 afirmación 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 o caracteristicas."-- -----

Que, conviene asimismo mencionar que la marca "TERRA MATE Y ETIQUETA" solicitada por TERRA
MAIE INDUSTRLA E COMERCIO LTDA., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al
tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y
las diversas situaciones que rodean a Ia misma. En primer término, el Art. 72 dispone: " El nombre comercial
podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación
social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta le/'. A su vez, el Art. 75 expresa: " El derecho exclusivo sobre
un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comerci,
nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley''.El del

e
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que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: " El titular de un
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Resolución N'

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'3.135 DE FEcFLA 20 DE ocruBRE DE 2017, DrcrADA poR
LA DIREccTÓN oE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA.TERRA
MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 1U30024, SOLICITADO pOR TERRA MATE INDUSTRTA E
COMERCIO LTDA..------

de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico alnombre comercialprotegido, o un signo semejante
cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o
con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón
de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titulat'.-

Que, es importante resaltar que la solicitante utiliza la denominación de Ia marca desde su fundación
en Brasil, tanto para la comercialización de sus productos como para el nombre de la empresa. En este
contexto, el ArtÍculo 8 del Convenio de ParÍs estipula que "el nombre comercial será protegido en todos los
países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de
comercio"t. Esto implica que el nombre comercial, aligual que una marca de fábrica o de comercio, goza de
protección en todos los países que forman parte del Convenio de ParÍs, sin necesidad de que sea registrado
o depositado. El principio subyacente es salvaguardar la identidad y reputación de las empresas y sus

productos, evitando que terceros se aprovechen de su nombre y prestigio.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dlrección considera que la marca solicitada es un signo
con caracteústicas 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 Ia resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

REVOCAR Ia Resolución No 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'TERRA
MATE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente S mbre de
TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO

I hrtns:/iwu,w.rvipo.inr/edocsipubdocs/cs/wipo oub_ól I.pdt, cuie pena lR epLtcectÓN DEL CoNVENIO »g p,qnÍs PARA LA pRotgcclóN oe le
PROPIEDAD INDIiSTRIAI- REVISADO EN ESTOCOLMO EN 1967 POR EL PROFESOR G. H. C. BODENHAUSEN, DIRECTOR DE LA OMPI (BIRPI).

rrc§úf G.r.
ral de Propirdad

acionrl Ce Propitdad
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PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N"072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE2O24, DICTADAPOR

LA DIREcCIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "ITSA INDUSTRTA & TECNOLOGI.A Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA

orREcctóN NActoNAL DE
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MSTO: el recurso de I

contra de la Resolución N" 072
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Asunción, [J J ABR 2025

apelación interpuesto por la representante convencional de ITASA SA. en

de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y

RESULTA:

eue, en fecha 19 de abril de2024 se presenta el representante convencional de ITASA SA. e interpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 072 de fecha 14 de febrero de 2O24, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha 09 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

eue, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de ITASA Sd expresó agravios;

dictándose en fecha 25 de junio de 2024la providencia por Ia cual se tiene por presentado el escrito de

expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.------

Que, en fecha 14 de agosto de 2024, se presenta el representante de IT SOCIEDAD AI'{ONIMA, y

contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y

llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024'--

CONSIDERANDO:

eue, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) analizando las maras ITSA INDUSTRIA &

TECNOLOGIA y ETIQUETA (solicitada) vs ITASA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas

en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público

consumidor, diao que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo

la marca solicitada ITSA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, como

también mencionar que la marca solicitada va acompañada de una etiqueta original y novedosa, aleiando

aún más cualquier posibitidad de concusión, asociación o dilución de la marca registrada como alega el

oponente poí 1o que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las

marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad .../... podemos dilucidar que las marcas en Pugna
tienen elementos que la hacen diferentes, además 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 inte§rar un conjunto, como en este caso que nos ocupa, de ahi que podemos concluir que la

,il¡ritrd, podri proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la ya registradas en igual derecho

y condiciones como lo dispone el ordenamiento iurídico (...)".'----

Que, entre otros argumentos, se agravla

desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya

principal de la marca solicitada por la adversa

el apelante ITASA S.A. Y manifies ')..),

que a simple vista puede ser ado que
es: cuasll

\\:¿ 'staldo
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Resorución*.o 16 5
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'072 DE FEcHA 14 DE FEBRERo DEzoz4,DIgrADApoR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA',ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

denominación "ITASA" de la marca de mi mandante. Las semejanzas se perciben a prima facie en todos los
planos comparativos, a saber: visual,ortográfico y fonético .../... por otro lado, i¡ b¡"n es cierto que la
solicitud de registro presentada por la adversa ha sido presentada como una marca mixta, si se observa el
diseño del logo de la marca se puede notar fácilmente que tampoco sirve para aportar distintividad a la
marca, muy por el contrario de lo que sostiene elAquo al mencionar que la marca solicitada va acompañada
de una etiqueta origina) y novedosa, puesto que el mismo consiste solamente en la denominación "ITSA
INDIJSTRIA & TECNOLOGi,q" un lugar secundario (...)".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y manifie sta: "(...) por la referida Resolución, la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, muy justa y atinadamente declaró improcedente y no hizo lugar
a la acción deducida por la frtma UASA SA., contra el pedido de registro de la marca que tengo acreditada
en el expediente de solicitud e registro de la marca ITSA INDUSTRIA & TEGN1L7GIA y EruQUETA,
solicitada por mi mandante, para distinguir y amparaT los SERVICIOS DE INSTALACIONES ntÉCiruCtS,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNIcIs, CzNSTRUCCIÓN DE
OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P. Y OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION,
REPARACI2N Y MANTENIMIENT); comprendidos en la crase 37 .../... como podrá apreciar v.s., la
Resolución Ne 72/24, contra la cual se alzará en apelación la oponente de la mencionáda marca, está
aiustada a DERECHO en todas sus partes, de alti que, mal podrÍa como pretende elapelante, argumentarse
válidamente Por su revocatoria. Más aún, cuando la mencionada Resolución administrativa, no incu*e en
errores de forma ni de fondo al juzgar la cuestión debatida. La misma ha tenido en cuenta muy justamente,
al resolver la cuiestión, que, "analizand las marcas ITSA INDUSTRIA & TEGN)L)GIA y ETIQLTEM soticitada
VS- IT 9 S- (ofonente\, en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en
cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público
consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo
la marca solicita ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA, los elementos necesarios para su registro
que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de
estaformaquelasmarcasnoproducenningunaconfundibi]jdad(..,)".-..-

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia 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 oposición), las marcas en cuestión deben ser analtzadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea y, el resultado que arroje la vislón en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del
análisis en conjunto
muy diferente que
percibir a simple vist

uy
rsr§ erl coruunro vemos que amDas marcas cuentan con eüquetas, y en conjuntol§
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre *4ffiffi

ibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: --------/{§-:--.,,-,i
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Resorución.0 1 6 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N"ozz DE FECHA t4 DE FEBRERo DE 2024, DIcTADA PoR

LA DIRECCIÓN nEASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA'ITSA INDUSTRTA & TECNOLOGI.A Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA

eue, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Irafado de marcas de íábrica y de comercio" que:
,,para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterÍsticas

tipicai,la impresión generaly 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.---------

eue, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos

diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad debido a que, la marca solicitada ITSAINDUSTRIA

& TEGNOLOGIA Y ETIQUETA utiliza una sigla clara y directa (I-T-S-A) acompañada de su significado, en

cambio la marca oponente TTASA presenta una variación ortográfica con una vocal adicional que, a nivel

fonético, transforma la pronunciación de una estructura de dos sílabas a una de tres. Esta diferencia puede

afectar tanto la identificación visual de la marca como su percepción auditiva. De dichas diferencias

ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de

Ia otra, tenemos que la impresión audrtiva que generan ambas es bastante disÍmil.

eue, también se ha resuelto que "La coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o

algunas sÍlabas idénticas no es suficiente por sÍ misma para determinar su semejanza si los demás

componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial"r'-------------

eue, desechando el análisis 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 solicitada cuenta con la denominación en un fondo blanco, letras de color negro en

minúsculas y mayúsculas combinadas con un color naranja, mientras que Ia marca oponente cuenta con

una etiqueta monocromática en minúscula. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos

fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de

otra en todos los planos de comparación. --------

concluslon de que las marcas en PuEna son suIlcleIlLeIIrelrte urlcttrr1Ltr5 trrrLr[4

confirmar la Resolución recurrida --------------\"'

PORTANTO,

MARCASOLICITADA MARCA OPONENTEr
INDUSTRIA TECNOLOGIA

-,:-

Que'
conclusión

en

de

base a las consideraciones de

que las marcas en pugna son

hecho y de derecho expuesta

sufi cientemente diferentes entl
ffi,,,
+ r, túi+tr"Vr'éilrre sp o't[' d e

, Sentencia de la Sala Tercera de) Tribunal Supremo Español del ó de mayo de 1975 = ADI, 3, 197ó' pp 508 ss.
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Resorución*"o 16 5
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'072 DE FECHA 14 DE FEBRERo DEZII4,DIc-IADApoR
I.A. DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA',ITSA INDUSTR1A & IECNOLOGLA y ETIQUETA', CLASE 37, EXPEDIENTE N" 2197469, A
NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 072 de fecha 14 de febrero de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ITSA
INDUSTRIA & TEGNOLOGI,A Y ETI Expediente. N" 2197469,
solicitada a nombre de IT SOCIEDAD

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Art.2e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEaOa4,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N 2t97474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD
ANONIMA

típicas, la impresión 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.---------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad debido a que, Ia marca solicitada ITSA Y
ETIQUETA utiliza una sigla clara y directa (I-T-S-A), en cambio la marca oponente ITASA presenta una
variación ortográfica con una vocal adicional que, a nivel fonético, transforma la pronunciación de una
estructura de dos sÍlabas a una de tres. Esta diferencia puede afectar tanto la identificación visual de la
marca como su percepción auditiva. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción
fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva
que generan ambas es bastante disÍmil. También se ha resuelto que "La coincidencia parcial en varias

denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su
semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencialÁ.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramaücal, 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 solicitada cuenta con la denominación en un fondo blanco, letras de color negro en
minúsculas y mayúsculas combinadas con un color naranja, mientras que la marca oponente cuenta con
una etiqueta monocromática en minúscula. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos
fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disÍmiles, origrnales y disüntivas una de
otra en todos los planos de comparación. --------

MARCA SOLICITADA MARCA OPONENTE

Que, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos de las marcas en pugna. En ese

sentido, ahondando en el análisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca

solicitada, ya que la marca oponente se encuentra registrada las clase 37, donde ampara "servicios de

construcción de viviendas, edificios y afines, obras de albañilería, alquiler de máquinas para la
construcción, demolición de construcciones, servicios de supervisión y dirección de obras de construcción
y servicios de reparación e instalación de máquinas para la construcción"; mientras que la cobertura de

productos solicitada en la clase 09, comprende: Todos los productos, "Aparatos e ). cientifrcos,

de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ¡qos, de
pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de in
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformac

' Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español del ó de mayo de 1975 = ADl, 3, 1976, pp 508 ss.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE}O}4,DICIADAPOR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA '.ITSA Y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD
ANOMMA

o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación,
transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables,

software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vÍrgenes; mecanismos para aparatos
que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de
ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oÍdos para buceo, pinzas nasales para
submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática;
exüntores.". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y
los productos ofrecidos por las marcas en pugna.

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 su marca en la clase 09, clase donde se pretende registrar Ia marca

solicrtada "[TSA Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no sólo g9 comparten la misma

clase del nomenclador internacional, sino que tampoco comparten las coberturas; por tanto, resulta viable

una eventual coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, máxime cuando con los demás elementos se

logra una clara diferenciacrón entre una marca y otra.-------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, por tanto, corresponde
confirmar la Resolución recurrida

Art.Ie

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 073 de fecha 14 de febrero de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ITSAY
ETIQUETA", clase 09, Expediente. No 2197474, so) mbre de IT SOCIEDAD

ANONIMA

ArT.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Ditrcción Gcneral dr Pr
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LA DIRECCIÓN oT ASUNToS MARcARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA 'ITSA y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD

ANONIMA
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Resorución*.o 1ffi ,ffi

Asunción,IJ Atli 2Ü25

apelación interpuesto por la representante convencional de ffASA S.A. en

de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y;

RE S U LTA:

eue, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de IIASA SA. e intetpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 073 de fecha 14 de febrero de 2o24, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha 09 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

eue, en fecha 20 de junio de2024, el representante convencional de ITASASA. expresó agravios;

dictándose en fecha 25 de junio de 2024la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de

expresión de agravios y se corre traslado a Ia contraparte por todo el término de ley.------

eue, en fecha 14 de agosto de 2024, se presenta el representante de IT SOCIEDAD AI'{OMMA' y

contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y

Ilama autos para resolver en fecha 19 de agosto de2024.----

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) analizando las marcas ITSA Y ETIQUETA

(solicitada) vs ITASA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de

manera alguna causar ionfusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las

marcas iÁpactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada ITSA

los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, como también mencionar que la

maÍca solicitada va acompañada de una etiqueta original y novedosa, aleiando aún más cualquier

posibitidad de concusión, asociación o dilución de la marca registrada como alega el oponente por lo que
'las 

mismas pueden coexistir pacificamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan

ninguna reláción ni confundibitidad .../... podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que

la hacen diferentes, además 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

iniegrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa, de ahi que podemos concluir que la solicitada

podra proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la ya registradas en igual derecho y
condiciones como lo dispone el ordenamiento iuridico (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravla

desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya

principal de la marca solicitada por la adversa

el apelante ITASA S.A. Y manifie

que a simple vista puede ser

Drrección Nacio¡¡l dt ?rcpitriad Inteleclual

es la palabra "|TSA", la que a su
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DE I.A MARCA "N§A Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 2197474, A NOMBRE DE TT SOCIEDAD
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denominación "ITASA" de la marca de mi mandante. Las semejanzas se perciben a prima facie en todos los
planos comparativos, a saber: visual,ortográfico y fonético .../... por otro lado, i¡ b¡", es cierto que la
solicitud de registro presentada por la adversa ha sido presentada como Ltna marca mixta, si se observa el
diseño del logo de la marca se puede notar facilmente que tampoco sirve para aportar distintividad a la
marca, muy Por el contrario de lo que sostiene el Aquo al mencionar que la marca solicitada va acompañada
de una etiqueta original y novedosa, puesto que el mismo consiste solamente en la denominación "ITSA
INDUSTRIA &TECNOLOG|I" un lugar secundario (...),,.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y manifie sta: "(...) por la referida Resolución, la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, muy justa y atinadamente declaró improcedente y no hizo lugar
a la acción deducida por la fuma ITASA SA., contra et pedido de registro de la marca que tengo acreditada
en el expediente de solicitud e registro de la marca ITSA Y ETIQLIETA, solicitada por mi mándante, para
distinguir y amplra los SERVICIOS DE INSTALACIzNES ELÉCTRICAS, MANTENIMIENTO y REpARAitóN,
ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS, CONSTRUCCIÓN DE OTROS PRIYECTIS DE INGENIERÍA
CIVIL N.C.P Y OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO;
comprendidos en la clase 09 .../... como podrá apreciar VS., la Resolución Ne 72/24, contra la cual se alzará en
apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustada a DERECHO en todas suspartes, de allÍ que,
mal podria como pretende e) apelante, argumentarse válidamente por su revocatoria. Más aún, cuando la
mencionada Resolución administrativa, no incurre en errores de forma ni de fondo al juzgar la cuestión
debatida. La misma ha tenido en cuenta muy iustamente, al resolver la cuestión, que, "analizatndo las marcas
t t sa v a tt<¿ua"te sohatada VS. ITASA S.A. bPonentel, en conjunto encontramos que se puede concluir
válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión dirécru ni indirecta
o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de
los consumidores, reuniendo la marca solicita ITSA Y ETIQUETA, los elementos necesarios para su registro
que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacificamente, constatándose de
estaformaquelasmarCaSnoproducenningunaconfundibi]idad(...)".----

Que, corresponde a esta Dirección 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 oposición), las marcas en cuestión deben ser anahzadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del
análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan con etiquetas, y en conjunto dejan una impresión
muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede
percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su ltbro "Tratado de marcas de fábleaty de
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detallglr.sil

+
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poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 3I8 DE FEcHA 12 DE MAYo DE 2014, DIcTADAPORI-A.
pmBccTÓN DE MARcAs, EN EL E)(PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE

COCO" CLASE30, E)GEDIENTEN" 1322952,ANOMBRE DEUNTVERSALSWEETINDUSTRIES SA-....'-----

esunción,B3ABR2Ü25

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de UNI\¡ERSAL

SWEET INDUSTRIES SA en contra de la Resolución Ns 3I8 de fecha 12 de mayo de 2014, dictada por la

Dirección de Marcas, y; 
----------

RESULTA:

eue, en fecha 16 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de UNIVERSAL

STWEET INDUSTRIES SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 318 de fecha 12

de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha 03 de junio de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 21 de diciembre de 2015, el representante convencional de UNIVERSAL SI/EET

INDUSTRIES SA expresó agraüos; Esta Dirección General üene por contestada la expresión de agraüos y

llama autos para resolver en fecha t3 de mayo de 2016.-----

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(.) Que habiéndose realizado el examen de

registabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o seruicio de que se tate,
o que pueda seruir en el comercio para califrcar o describir alguna caracterisüca del producto o seruicio", La

denominación se considera descripüva y sin disünüvidad alguna con relación a los productos que desea

proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)".-------"

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Primeramente, para calificar de

genérica la marca TOFFEE COCO debemos saber que constituye un vocablo ggéfi@. Siguiendo a

Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su nombre lo inüca: "designaciones

que defrnen no directamente el objeto en causa, sino la categorta, la especie o el género, a los que

pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras "Automotor", uMotor', "Máquina", "Mueble', "Asiento",

ente tantos otros" Teniendo como parámetro esta correcta premisa, debemos analizar si TOFFEE COCO

define la categoría, especie o género de los productos que pretende proteger: "Confites con sabor a coco'.

La conclusión es euidente. La denominación TOFFEE COCO de ninguna manera puede considerarse

genérica que no sólo no defrne al producto que pretende idenüfrca¡ sino que tampoco define la categoría,

especie ni género de esos productos. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso. Una denominación

gánérica para cubrir Confrtes con sabor a coco serÍa "golosinas" o "caramelos', entre otros tantos ejemplos

que entran dentro de la categoria de lo genérico, pero de ninguna manera la marffiOCO es una

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la o

interpuesto
rbg. t
I)ircc
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POR I.A, CUAL SE CONFIRTáA ITq, RESOLUOÓN N. 3I8 DE FEcHA 12 DE MAYo DE 2oI4, DISTADAPoRIá
omrcclÓN DE MARcAs, EN EL DpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ToFFEE
COCO', CIá'SE30,E)PEDIENIEN" I322952,ANOMBRE DE UNIVERSALS\ATEETINDUSTRIES SA--.-.-----.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' ll94l98,las marcas son signos que sirven para disünguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones Para el regisüo de una m:rca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la üabilidad
del registro marcario se encuentran Para precautelar ohos derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a consütuir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de regis[o de marca 'TOFFEE COCO" resu]ta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denominación consütuye la designación usual de Ios productos que solicita o se refiere a caracterísücas
propias de los productos que se desea amparar.

Que, en ese senüdo, tenemos que la marca solicitante pretende obtener cobertura para praduclas de
la CLASE 30. específicamente para:'Conlites con sabor a coco,.-------

Que, en relación a lo mencionado, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de ma¡ca
"TOFFEE COCO" resulta genérica para el producto que pretende arnparar, debemos preguntamos si dicha
denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese senüdo, la solicitud de
registro de ma¡ca "TOFFEE COCO" pretende obtener cobertura para productos de la clase 30, que
textualmente describe: "Confites con sabor a coco". Recordemos que la denominación solicitada es
"TOFFEE COCO", cuyo elemento preponderante es el vocablo en inglés "TOFFEE" y haciendo una
invesügación más adentrada tenemos que "TOFFEE: es un dulce que se elahora carameli-^ndo a-úear o
melaza (creando azúcar invertidol ju¡to con mantequillalr ocasionalmente harina.d De ello se colige que, la
solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en
una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. z.--------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge otamendi, en su obra DERECHo DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descripüvas y las evocativas, diciendo: "Erste una linea
diuisoria tenue ente los signos evocaüvos registables y los descripüvos que no lo son. Los signos
evocaüvos dan una idea de cuál es el producto o setuicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se &:ata de una certeza, y esto es lógico puestá que, de lo
contario, la marca serta engañosa. El signo descripüvo también designa estas mismas caracterisücas,
funciones, desüno, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descripüva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
confotmación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. H concederse una marca
eyocaüua no se quita del dominio público ninguna palabra que se use pera
de productos o seruicios No sucede lo mismo si se registasi ura desig¡nacit

alguna
a las

designaciones genéricas, el Dr. otamendi expresa: "las designaciones
objeto en causa, sino la categorta, Ia especie o el género, a los que pertenece ese

lJitcccl6Ñifltr er.u!
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': 'DfnfCHO O¡ MARCAS'- Jo¡ge Otamendi. 9" Ed.. CABA" Abeledo perrot, 2OU - pag. 7ó.
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PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA REsoLUctóN N" 319 DE FEcFtA lz DE MAyo DE zol4, DISIADApoRIá
omrcclÓN DE MARcAs, EN EL H<pEDIENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo DE tA MARcA -ToFFEE
COCO', CL{SE 30, E)(PEDIENTE NO I322952,ANOMBRE DE UNIVERSAL SIA/EETINDUSTRIES SA-.....--...

Que, la denominación cuyo registro se solicita TOFFEE COCO", incurre en la descripción y
calificación del producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de Ia Ley de Marcas). En
ese sentido, ¿qué distinüüdad ostentarÍa para consütuirse en marca y poder disünguir a los productos
ofrecidos cuando en su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si
esta Dirección General, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto priülegio
a un ütular, moshando una aventajada supremacia al obtener una marca que describa a sus pioductos,
acarreando con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja á los demás
comerciantes del rubro quienes se verÍan perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios
productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos.

Que, seguidamente el doctrinario Loüs Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva,
hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refrera a una cal¡dád det
producto, tan evidente o banal, y bajo una fotma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera
entorpecer notablemente en su lenguaje a la colecüuidad y a los medios interesados del iomeicio y la
industia".T Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "TOFFEE COCO" es una designación qrr" 

""pí"r,una calidad del producto que desea proteger ya que describe la cualidad de producir confites con sabor a
coco.--------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de regisho, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es
üable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada
por la Dirección de Marcas, por incurir la solicitud de registro en la prohibición legal establecido en el inc.
e) del Art. 2 de la Ley N" 1294198 de Marcas.

4rt2"

ArL 3'

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRIVÍAR la Resolución Ns 458 de fecha 13 de marzo delZol3,dictada por la Dirección
de Marcas, en el expediente de solicitud de regisüo de marca "TOFFEE COCO,, Clase 30,
solicitada a nombre de UNIVERSAL S\ /EET INDUSTRIES S-A"----------

ORDEI{AR el archivo de la solicitud de registro de la
Expediente N" 1322952, solicitada a nombre de

3 VAN BUNI.IEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le d¡oit inteme des pays de la CEE, Bruxelles ,1966, pp.96-97
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1 ffi'r,Resolución *'0
PoR Iá. cuAL sE REVocA LA RESOLUCIÓN N' 1.360 DE FEcHA 24 DE AGosTo DE 2o2l
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA
CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 1898356, A NOMBRE DE

DICTADA POR I.á.
MARCA "NATTVA
ERLICH CAMILO

SoÜBERLICH FERNÁNDEZ.

Asunción, [J J ABR 2025

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ERLICH CAMILO
SoÜBERLICH FERNÁNDEZ, bajo patrocinio contra la Resolución N'1.360 de fecha24de agosto de 2021,
dictada por la Dirección de Marcas, y:-----------

RE S U LTA:

Que, en 10 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de ERLICH CAMILO
SOÜBERLICH FERNÁNDEZ e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1.360 de fecha 24 de
agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por proveído de fecha 3o de diciembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 02 de febrero de 2022. Y por providencia de fecha 28 de marzo de igZZ esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GRU\O NATIVA", registrada con
el número 485026 a favor de MIGUEL ÁNGEL G)NZÁLEZ AYALA; Comentario: eue ambas denominaciones
son idénticas, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión
entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6" de la Ley N" 1294/96 de Marcas, no ha
lugar a lo solicitado

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " deduzco esta acción con base al Art. l
de la Ley de Marcas 1294/98, que copiados textualmente reza: ,,Son marcas todos /os SIGNOS eUE SIRVAN
PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVIAOS. Las marcas podrán consistir en una o más palabras,lemas,
emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasÍa, las litras y números
CoN FORMAS o COMBINACI)NES DISTINTAS; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas,
envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los
productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios
correspondienfes... "; en el Art. 3e de la mencionada Ley, que establece: "La naturaleza del producto o
servicio AL QUE HA DE APLICARSE una marca en ningún caso será obstáculo para su registro..", en el Art. 5
Inc. c) que reza: "La solicitud, a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente: c)
ESPECIFICACIÓN DE Los PRoDUCTos o sERVICIos euE DISTINiutRÁ la marca, con indicación de la
clase;.." y en el Art de la mencionada Ley, que reza: "Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo
registro se solicita, SE EXPRESA EL NOMBRE DE uN PRODIJCTO O SERVICrc, la marca será válida sólo para
el producto o servicio que en ella se indica", por tanto, se puede demostrar que dicha marca no guarda
ningún tipo de relación con el tipo de producto comercializado por la marca oponente".

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, En primer lugar, es importante destacar que el análisis comparativo de las marcas "NATTVA
CERVEZA ARIESANAL Y ETIQUETA" (marca solicitada) y "GRUPO NATTVA Y ETIQUEIá4(nsarca base de
rechazo) debe realizarse desde una perspectiva global, considerando la impresión ffi*lY_lti'ttfuaa signo
Senera en el consumidor y evitando cualquier fragmentación artificial de sus
busca determinar si existe riesgo de confusión, asociación indebida o conex
marcas, en perjuicio del consumidor o del titular del derecho marcario.---------------l

Direcció¡ Necion¡l de
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poR I¿, cuAL sE REVocA t-q RESoLUCIóN N" 1.360 DE FECHA z4DEAGosro DE 202I DISIADA PoR lá,
pmEccTÓN DE MARcAS EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATTVA

CERVEZA ARTESANAL", CI.ASE 35, EXPEDIENTE N' 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO
soüsrRltcH rSRNÁNDEZ.- - - - - - - -

En este contexto, al realizar un análisis comparativo de las marcas en cuestión, se observa que, si bien

ambas incorporan el térmrno 'NATIVA', las frases presentan una divergencia tanto en su estructura

gramatical como en su signrficado. La frase "NATTVA CERVEZA ARTESANAL' (marca solicitada) funciona

como un descriptor especÍfico de un producto, resaltando su naturaleza artesanal y su origen o
ingredientes nativos. Por otro lado, la frase "GRUPO NATTVA' (marca base de rechazo) se refiere a un

conjunto o colectivo que comparte una caracterÍstica común, la cual se puede inferir como una conexión

con lo nativo o autóctono. Además, es importante considerar otros elementos distintivos de las marcas,

como el diseño gráfico, Ios colores, la tipografia y los elementos visuales que las acompañan. Estos

elementos pueden contribuir a diferenciar las marcas en la mente del consumidor y reducir el riesgo de

confusión. Asimismo, se puede argumentar que el término 'NATIVA' es descriptivo y de uso común en el

ámbito de comercialización de diversos productos y que, por lo tanto, no deberÍa ser monoPolizado por
una sola entidad. Se puede presentar evidencia de que otras empresas utilizan el término 'NATIVA' en sus

marcas y nombres comerciales sin que esto genere confusión entre los consumidores.----------

Que, siendo así, el vocablo "NATWA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

de uso común o necesario en el comercio"-----"-'---

Que, como se ha expresado más arriba, cabe señalar que existen varias marcas registradas con el

término NATIVA a nombre de diferentes propietarios. A pesar de presentar también dichas similitudes
entre sÍ, ya coexisten en la clase 35, sin causar con ello riesgo de confusión en el seno del público
consumidor. De la simple búsqueda del término NATTVA en la base de datos, se desprende que el mismo se

encuentra presente en varias marcas, entre ellas: "ALMA NATIVA:', Registro N" 547668 a nombre de LIDLA

CONCEPCIÓN ¡UET¡LI..A, MOREL; "NATWE", Regisüo N9 591465 a nombre de MARURI SPORTS FISHING

TACKLE S,A-; "NATWA DEL MONTE", Regisho N" 595739 a nombre de UNLAGRO SOCIEDAD ANONIMA;
"NATTVA AGRICOLA S4.", Regisho N" 517563 a nombre de NATTVAAGRICOLA SA----------

Que, en conclusión, sin considerar el elemento en común "NATTVA", y teniendo en cuenta las

diferencias señaladas, se desprende que las marcas en pugna presentan una visión en conjunto
completamente disímil, ante el público consumidor, por lo que resulta posible asegurar que no existe riesgo
de confusión o de asociación entre los signos enfrentados y podrán coexistir pacíficamente en el mercado,
y de conformidad a los principios de justicia e igualdad ante la ley que deben primar en esta controversia.---

Que, al analizar la similitud entre marcas, es crucial considerar la impresión general que causan, las

coberturas específicas de productos o servicios y los elementos que influyen en Ia percepción del
consumidor. En este caso, la marca solicitada 'NATIVA CERVEZA ARTESANAL" posee una composición
única que la distingue, disminuyendo el riesgo de confusión con la marca base de rechazo 'GRUPO
NATIVA', que tiene una estructura más simple y menos disüntiva..-

Que, en consecuencia, considerando la impresión global, las diferencias maticales y
conceptuales, así como los elementos distintivos adicionales presentes en los arca

solicitada debe ser considerada como suficientemente diferenciada para

r¡r¡cccro¡ [iencr:i d¿
Direaiti¡ N¡cion¡lde

marca base de rechazo, sin que ello genere confusión en el consumidor
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POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N, I.360 DE FECHA 24 DE AGoSTo DE 2o2I DICTADA PoR LA
OMTCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "NATTVA
CERVEZA AIITESATIAL', CIá,SE 35, EXPEDIENTE N" 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO
soüspRllcu rEnNÁN DEz.- - - - - - - -

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "GRUPO NATTVA Y ETIQUETA" registrada para productos de Ia clase 35 § ervicios de
publicidad, análisis del precio de costo, consultoría en dirección de negocios, gestión general de negocios
comerciales, administración comercial de negocios e industrias, asesoramiento, asistencia, búsqueda y
estudio de mercados, peritajes comerciales, servicios de comparación de precios, previsiones económicas
públicas, recursos humanos, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, asistencia,
asesoramiento y consultoria en marketing y publicidad"; mientras que la marca en trámite de registro
"NATTVA CERVEZA ARTESANAL" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35
"Alquiler de material publicitario;Alquiler de vallas publicitarias;Alquiler de stands para ventas; Alquiler de
todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; Análisis de respuesta a la
publicidad; Búsqueda de patrocinadores; Búsquedas de negocios; Compilación, producción y diseminación
de anuncios publicitarios; Control de inventario; Creación y mantenimiento de material publicitario;
Demostración de productos; Demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también
aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa; Desarrollo de campañas publicitarias para negocios;
Difusión de anuncios publicitarios; Difusión de materialpublicitario Ifolletos e impresos]; Distribución de
anuncios publicitarios y comerciales; Distribución de materiales publicitarios [volantes, prospectos,
folletos, muestrasl, en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no;
Distribución de muestras; Distribución de productos con fines publicitarios; Facilitación de espacios de
publicidad por medios electrónicos y red informática mundial; Facilitación de espacios en sitios web para
publicidad de productos y seruicios; Facilitación y alquiler de espacio publicitario en la Internet;
Facturación; Franquicias, a saber, consultoria y asistencia en gestión, organización y promoción de
negocios; Inventario de mercancias; Investigación de consumo; Investigación comercial; Organización de
eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios;
Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Organización de
exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; Preparación y realización de planes y conceptos
de medios de comunicación y publicitarios; Producción de cintas de vídeo, discos de video y grabaciones
audiovisuales con fines promocionales; Promoción de ventas de productos y servicios de terceros mediante
la distribución de material impreso y concursos de promoción; Promoción de ventas para terceros a través
de la distribución y la administración de tarjetas de usuarios privilegiados; Publicidad en publicaciones
periódicas, folletos y periódicos; Publicidad en prensa popular y profesional; Publicidad en lÍnea vía redes
informáticas de comunicación; Publicidad en línea en redes informáticas; Publicidad radiofónica;
Publicidad televisada; Redacción de textos publicitarios; Representación de artistas del espectáculo;
Servicios de evaluación de marca; Servicios de imagen corporativa; Servicios de promoción de ventas;
Servicios de publicidad; Vallas publicitarias electrónicas; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de
puestos de venta; colocación de carteles [anuncios]; difusión de material publicitario ffolletos, prospectos,
impresos, muestrasl; diseño de material publicitario; distribución de muestras; elaboración de estados de
cuenta; elaboración de declaraciones tributarias; sondeos de opinión; venta al por menor o al mayor de
preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos". 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 Ias posibilidades de confusión para el consumidor
final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-------

Que, con respecto a la impresión gráfica, tenemos que marca solicitada utip
Aborigen con cabellera semi larga de color negro; se ciñe en la cabeza una vinc
parte frontal y con plumas en la parte trasera en ambos costados; ceja levantada
imagen, iris de los ojos de color blanco bordeados como sombra en negro, pu

de una
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POR I.A CUALSE REVOCALARESOLUCIÓN N" I.360 DE FECHA24DEAGOSTO DE 2O2I
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿.

CERVEZA ARTESANAL", C[á,SE 35, EXPEDTENTE N' 1898356, A NOMBRE DE

DrREccróN NActoNAL DE

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
CERVEZA ARTESANAL y ETIeUETA", clase
ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.

DICTADA POR LA
MARCA "NATTVA
ERLICH CAMILO

marca solicitada marcabase de rechazo

NATIYA

Grupo 
I

SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.-. - -... -

puntos blancos como brillo , nariz fina y labios grandes cerrados con una mueca sonriente del lado derecho
de la imagen. La denominación "NATIVA" en mayusculas sobre una linea con diseño en ambos extremos y

debajo de la lÍnea las palabras "CERVEZA ARTESANAL", por otro lado la marca base de rechazo utiliza un
fondo blanco con la palabra "GRUPO" separada de la palabra "NATIVA" en Ietras cursivas de color negro.

Que, de la disposición gráfica se colige que ambas marcas no serÍan confundibles por el público
cons umidor.- - - - - - - -- - - - -

Que, en resumen, ambas marcas en disputa presentan elementos distintivos y, al analizarlas en su
totalidad, resultan ser diferentes, disÍmiles, originales y únicas entre sí en todos los aspectos de
comparación. Por lo tanto, existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacífica en el
registro marcario nacional.- - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de
confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas 

"r, 
prg.r".

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida -----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le REVOCAR la Resolución N" 1.360 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección
de Marcas.-

solicitud de
35, Acta N'

registro de la marca "NATTVA

de

Arr.3s NoTIFÍQUESE. ----------

Dirrcción Nacion¡l
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PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 37 DE FECHA 16 DE FEBRERo DEIIII,DICIADA poR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',NATTVA CERVEZA ARTESANAL y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE No 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ:-.-..---

Asunción,0 3 ABR 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRLAS
VENADO S.A., en contra de la Resolución N' 37 de fecha 16 de febrero de 2021, dictada por la Direccrón de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y;- -- - -- - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de INDUSTRIAS
VENADO SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'37 de fecha 16 de febrero de
2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha2T de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 14 de marzo de 2022, el representante convencional de INDUSTRIAS VENADO S.A.
expresó agravios; y en fecha 28 de abril de2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
General llamó autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) se promueve la oposición contra la solicitud de
registro de la marca "NATWA CERWZA ARTESANAL Y EflQUE\A" solicitada para la clase 32, en base a las
marcas "NATWO KRIS Y NATM", clase 32, por lo que corr'esponde determinar si las marcas son o no
confundibles .../... Que, con relación a las oposiciones deducidas, corresponde hacer una comparación de
Ias marcas en coniunto y analizando las constancias obrantes en el expedienfe. Nos damos cuenta que la
marca solicitada contiene elementos distintivos propios, como así también consta de una etiqueta muy
original y novedosa que hace marcada las diferencias entre las marcas oponentes. Esta dirección, es del
criterio que ambas denominaciones son disimiles e inconfundibles .../... eue, hay que resaltar que la
denominación NATWA ya cuenta con registros a nombre de varios titulares: NATIVA Reg No 415623, NATMA
Reg Ne 348693, NATMA Reg. Ne 864420 y NATWAAGRICOLA SA. Reg. 34s69i, entre otros, esto nos da la
pauta de que la marca solicitada podrá tener coexistencia pacÍfica entre ellas no ocasionando ninguna
confusión de los productos en la mente del consumidor .../... Que, entre "NATMA CERWZAARTESANALY
ETIQUETA" (solicitada) y "NATWO KNS Y NATruO" (marcas registradas) nos damos cuenta de que existen
elementos diferenciadores suficientes entre las marcas en pugna. por )o que podemos apriciar, no se
encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art.2 de la Ley de Maicas Ne 1294/gg(...)". -.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INDUSTRIAS VENADO S.A. y manifiesta: "(...) ]a
Resolución recurrida debe ser REVOCADA en todas sus partes por la Señora Directora, en razón de que la
misma no se ha ha ajustado a derecho .../... Que, en primer término, debemos señalar que entre la marca
"NATIVO KRIS", por la cual se opone mi mandante y la marca "NATIVA CERVEZA ARTESANAL' solicitada
por la adversa, existen N)T)RIAS IDENTIDADES en los planos vtsuAL, GRÁ
F)NÉTIC), que las vuelven ]2NFINDIBLES entre sÍ .../... qie, su simple lectura y
confrrmar la SIMILITUD CONFUSIONISTA que existe entre ambas denominaci,

lf
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diferencia que entre las denominaciones radica en la última sÍlaba de un total de
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Resorución..q 1 6 I
PoR I.A CUAL SE coNFIRMA I¿, RESOLUCIÓN N" 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE2O2I, DICTADA POR

I-A DIREccIÓNDEASUNToS MARcARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA'NATTVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N'1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.-..--..-

solo no puede considerarse un elemento diferenciador, puesto que no aporta distintividad ni
caracterÍsticas especiales a la marca solicitada (...)".----'-'--

eue, contesta la expresión de agravios el solicitante y mantfiesta: "(...) la solicitud de marca contiene

palabras y signos distintivos que especifican claramente el producto a ser comercializado, lo cual se

demuestra que no existen "notoria identidades", con la marca adversa, que las vuelven confundibles entre

sí .../.., Que, la marca adversa no tuvo en cuenta que la solicitud del registro de la marca "NATIVA CERWZA

ARTESANAL" y etiqueta, es para distinguir productos comprendidos y SELECCIONADOS en la clase j2
(treinta y dos) de acuerdo a la actividad de producción y no de todos los productos y especificaciones que

comprende esta clase según expediente 1898j55 .../... Que, para confirmar la "similitud confusionista",

existen notorias palabras y signos para distinguir un producto de otro, que Por sÍ solo puede considerarse

un elemento diferenciador, puesto que aporta distintividad y características especiales a la marca solicitada

*/... Que, cuando se trata de MARCAS COMPUESTAS, como en el caso de Autos, debe contener el

ELEMENTO PRNCIPAL, a los efectos de realizar el cotejo marcarío para discemir si existe o no posibilidad
de confusión, lo cual cumple a cabalidad la marca que estoy solicitando.../... Que elelemento principal de la

marca adversa es "KRIS", palabra que da fuerza distintiva al signo (...)".---------

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

Que, en primer lugar, a fin de determinar si existe un riesgo de confusión entre las marcas en
cuestión, resulta fundamental analizar si hay similitudes o identidad entre los signos confrontados, Esto
implica un análisis exhaustivo desde una perspectiva integral, considerando no solo los elementos
individuales de las marcas, sino también su conjunto ortográfico, fonético, conceptual, ideológico, gráfico y
figurativo.Al comparar las marcas "NATTVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" (solicitada) y 'NATIVO
KRIS' y 'NATIVO KRIS Y ETIQUETA (oponente), es importante tener presente que el análisis no debe
limitarse a la simple descomposición o desmembramiento de los elementos que Ias conforman. En su lugar,
se debe considerar la impresión general que cada marca produce en el público consumidor. Asimismo,
resulta crucial evaluar si la similitud entre las marcas, en caso de existir, podría generar confusión directa o
indirecta entre los consumidores. La confusión directa ocurre cuando el público cree que los productos o
servicios provienen de la misma fuente o están asociados de alguna manera. Por otro lado, la confusión
indirecta se produce cuando los consumidores, aun cuando no crean que los productos o servicios
provienen de la misma fuente, asumen que existe una conexión o relación comercial entre las empresas.
Por Io tanto, el análisis debe considerar no solo la similitud entre los signos, sino también la naturaleza de
los productos o servicios, los canales de distribución, el pirblico objetivo y otros factores relevantes que
puedan incidir en la percepción del consumidor. En última instancia, el objetivo es determinar si existe un
riesgo real de que el público consumidor sea confundido o engañado acerca del origen o la asociación de
los productos o servicios identificados por las marcas en cuestión

Que, en ese orden de ideas, desde el punto de vista ortográfico y fonético, existen tanto similitudes
como diferencias significativas entre "NATTVA CERVEZA ARTESANAL y KRIS" y
"NATTVO KRIS Y ETIQUE-[A", si bien laraiz compartida podría generar cierta

olREcclóN NActoNAL oE

Iongitud, estructura, terminación y ritmo sugieren que las marcas son lo s

para evitar un riesgo real de confusión en el mercado. En efecto la marca

ias en



PoR LA CUAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 37 DE FECHA 16 DE FEBRERo DEzozt,DIcTADA poR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',NATTVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ:-.---...

ARTESANAL Y ETIQUETA" es una marca compuesta por tres palabras, mientras que la oponente "NATIV9
KRIS" y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA" constan de dos. La primera es significativamente más larga en
términos de letras y sÍlabas. La presencia de las palabras adicionales "CERVEZA ARTESANAL,, en la marca
solicitada introduce elementos distintivos claros en comparación con "NATIVO KRIS". por otra parte, la
pronunciación de "NATIVA" y "NATIVO" es similar, lo que podrÍa generar confusión auditiva, sin embargo
las diferencias se encuentran en la terminación, "KRIS" tiene una sonoridad diferente a ,.CERVEZA

ARTESANAL", lo que introduce una clara distinción fonética. La longitud y estructura de ,,NATIVA

CERVEZA ARTESANAL" le otorgan un ntmo y cadencia distintos a "NATIVOS KRIS". eue, conforme a la
doctrina en la matena, al referirse a la similitud ortográfica, el autor |orge otamendi expres a: ,,Es quizás la
más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los cánjuntos en pugna.
Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o
radicales o terminaciones comunes'i (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, Pág. l62).---

Que, en cuanto a la percepción conceptual de las marcas, es importante ubicarse en el lugar del
consumidor y tener en cuenta su grado de percepción en cuanto a cómo el público las identifica y las
relaciona, en ese sentido "NATIVA cERvEzA ARTESANAL Y ETIQUET¡r evoca Ia idea de un producto,
especÍficamente una cerveza artesanal, con un origen o estilo tradicional ("NATIVA"). El añadido "CERVEZA
ARTESANAL" especifica claramente el tipo de producto, en cambio la palabra "NATIVO" en la oponente,
sugiere un origen, autenticidad o conexión con la tierra. "KRIS" podrÍa ser un nombre propio o ,.rá palabra
con un significado especÍfico -aunque menos claro que "CERVEZA ARTESANAL"-, dándole un toque más
personalizado. En definitiva "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" es más descriptiva y directa, enfocándose en
el producto y su naturaleza artesanal y "NATIVO KRIS" es más abstracta y potencialmente más personal,
dejando más a la imaginación del consumidor en cuanto a qué o quién es "KRIS". Esta diferencia en Ia
percepción conceptual contribuye a que las marcas sean percibidas como distintas en el mercado..-----------

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 característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tnbunales como marcas débiles.'El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características 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 otias marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracteristicas." Este concepto refuerza aún más la idea de que el üso de la palabra
'NATIVA/O," que evoca un origen o naturaleza, no puede ser monopolizado y debe permiür la coexistencia
de marcas similares en el mercado.-----------

Que, en cuanto a los elementos gráficos o figurativos, se debe mencionar que la etiqueta de la marca
solicitada cuenta con la cabeza de una Aborigen con cabellera semi larga de color negro; se ciñe en la
cabeza una vincha con una símbolo en la parte frontal y con dos plumas en la parte trasera en ambos
costados; ceja levantada del lado izquierdo de la imagen; íris de los ojos de color b
sombra en negro, pupilas de color negro con puntos blancos como brillo, na
cerrados con una mueca sonriente del lado derecho de la imagen, la palabra,,NA

n",or,.io,,N0 1fury 
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diseño en ambos extremos; y debajo de la linea las palabras "cERVEZA
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Resorución'o'g 16 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCTóN N' j7 Dlprcrnio DE FEBRERo DE 2ozl, DISTADA PoR

LA DIRECCIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE 1¿. MARCA'NATTVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ..-------

oponente se caracteriza por el uso del rojo y azul como colores predominantes, con la palabra "KRIS" como

elemento diferenciador dentro de un círculo y por fuera, en la parte superior izquierda la palabra

"NATIVO", que del cotejo de ambas se advierte que el impacto visual es diferente y que ambas Poseen

elementos diferenciadores.- --------

marca solicitada marcas oponentes

Que, en consideración a lo manifestado por la oponente en su escrito de expresión de agravios "...

además la identidad señalada en cuanto a los productos pretendidos, EL RIESGO DE ASOCIACIÓN entre
una marca y otra es aún mayor por el hecho de que ambos solicitantes se dedican al mismo rubro de
actividad comercial, cuyo objeto principal es la fabricación y comercialización de bebidas y productos
alimenticios comprendidos en la clase 32,30 y Zg .../... por si todo lo dicho fuera poco para convencernos de
que las marcas son confundibles entre si, la marca solit. itada por la adversa pretende distinguir los MISMOS
PRODUCTOS, comprendidos en la MISMA clase 32 det nomenclador oficial, que distingue la marca de mi
mandante .../... en razón de lo antedicho, resulta que 'e trata de marcas CUASI-IDÉNTICAS que amparan
LOS MISMOS PRODLICTOS. con lo cual, el púbtico c,tnsumidor se vería irremediablemente inducido a
error sobre la procedencia de los productos y además podrÍa CAER EN LA CONFUSIÓN directa entre los
mismos"... Que, sobre este punto, si bien la marca solicitada pretende proteger servicios de la misma clase
en la que el oponente tiene registradas sus marcas "NATIVO KRIS" y 'NATIVO KRIS Y ETIQUETA', es
importante considerar que la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios no está
"totalmente" determinada por la clasificación de Niza, dado que dentro de una misma clase pueden existir
servicios que no estén relacionados. Que, segúr, lo constatado en autos, se desprende que la marca del
oponente 'NATIVO KRIS'y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA'se concentra en la producción y comercialización
de aderezosr, mientras que la solicitada, NATIVA CERVEZA ARTESANAL y ETIeUETA, establece su alcance
a cervezas de todo üpo, incluyendo cerveza sin alcohol y clara de cerveza, asÍ como los ingredientes
fabricación:extractodelúpuloymosto.Que,enelmarcodelderechomarca.io,ffipvaJ#
percibe el público consumidor ambas marcas. El consumidor promedio, que
de atención, dificilmente confundirá ambas marcas, ya que sus elementos
enfoque de sus servicios presentan claras diferencias ----';-----i----.

lLacompañíasudamericanadelrub¡oaIimenticio,GrupoVenado,esunadelasempresasdealimentosmásgrandeso.sori,iuffi
desembarcary expandir el negocio de aderezos con su marca Narivo. ñi,,c,i¡n Nr,ionrl d,
https:/iwww.lanacion.com.pylneg ociosl2020t 12129,/desembarca-en-paraguay-nativo-giganre_sudamericano_de_aderezos/
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PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 37 DEFECHA 16 DE FEBRERo DEzozt,DIcTADA poR
LA DIRECCIÓN OEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',NATTVA CERVEZA ARTESANAL y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 1898355 A
NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ:--.-.---

Que, con relación a lo anteriormente expuesto el Art. r0 de la Ley r2g4lggtextualmente reza ,,Cuando

en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o
servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica". por consiguiente se
puede demostrar que la marca solicitada no guarda ningún tipo de relación con el tipo de producto
comercializado por la marca oponente.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de
confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas ". prrg.rr.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N' 37 de fecha 16 de febrero de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la r

"NATTVA CER\TEZA ARTESANAL Y ETIQUETA"

solicitud de registro de la marca

solicitada a nombre de ERLICH CAMILO

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Cristaldo
A

s tri¡ I
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ResoruciónQ-$ 0
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctÓN N'984 DE FEcHA t4 DE JUNIo DEzoz3,DIgrADA poR LA
olR¡cclÓN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "ALKoBA y
ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N' 2224712. SOLICMADO POR PATRICI,A BORDON Y MARTIN
BALMACEDA

Asunción,IJ iil 2125

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional PATRICIA BORDON y
MARTIN BALMACEDA, contra la Resolución N" 984 de fecha 14 de junio de ZOZ3, dictada por la Dirección
de Marcas, y:- - -- - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de pATRICIA
BORDON Y MARTIN BALMACEDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'984 de
fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, el representante convencional de PATRICIA BORDON y MARTIN
BALMACEDA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 04 de junio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, la solicitud de registro de la marca ALKOBA ha sido
presentada Para amParar los productos de la clase 20. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: ALCOBAg Clase
35' con Registro N" 386.839, a nombre de NLIEVA AMERICANA s.,4. Comentario: eue ambas
denominaciones son idénücas, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear
riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6" de la Ley 1294/9g de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado (. )"------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) He
solicitado el nombre a fin de proteger el nombre para productos tales como muebles. La marca base fue
registrada a fin de cubrir los siguientes seruicios: Servicios de importación, exportación y comercialización
de articulos, es decir, una tienda comercial. Por ende vemos que se tratan de nombres diferentes e inclusive
clases di stintas (...)". - - - - - - - - -

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos dffi

marca registrada,

386.839 de la marca "ALCOBAS", clase 35 a nombre de NUEVA AMERICANA r

!Qfl, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de

Registro N"

plazo para poder
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pOR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'984 DE FECHA 14 DE JUNIO DEIOL3,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "ALKOBA Y
ETIQUE"[A", CLASE 20, EXPEDIENTE N 2224n2, SOLICITADO POR PATRICTA BORDON Y MARTIN
BALMACEDA

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibrciones establecidas en el

Art. 2 de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resoluciÓn recurrida y autorizar la

prosecución de trámites Para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

oIREccIóN NACIONAL DE

POR TANTO,

I.Á, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
'ALKOBA Y ETIQUETA", clase 20, Expediente
PATRICI.A BORDON Y MARTIN BALMACEDA..-

/.\
ATt.39 NOTIFÍQUESE.

*ú

Dirección Nacionrl de ?rcPie

REVOCARIa Resolución N' 984 de fecha 14 de junio de2023 dictada por la Dirección

de Marcas.-

solicitud de registro de la marca
solicitada a nombre de
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ResoluciónNU fi F t
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PARAGUAY

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" t34g DEFECHA 13 DE NoVIEMBRE DE 2013, DIcTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIctTUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"SUNTEAYETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 1233401, ANOMBRE DE QUALAINC.---------

Asunción, 0 3 lfii ;i,,:j

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de eUALA INC. en
contra de la Resolución N" 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 30 de enero de 2014 se presenta el representante convencional de eUALA INC. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013,
dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 23 de junio de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 02 de julio de 2014, el representante convencional de eUAfA INC. expresó agravios;
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de
agosto de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "S(JN", registrada
con el número 338990 en fecha 25 de octubre de 201O a favor de APOLO IMPORT 5.A., Comentario: eue
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -- ----

Que' entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) en primer lugar, entre la marca
solicitada por mi mandante, "SUNTEA Y ETIQUETA", y la marca "SUN", por la cual se rechaza, NO EXISTE
POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN ...1... Que, mi parte considera que los derechos del titular de la
marca "SUN" o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca "SUNTEA
Y ETIQUETA", en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla seguridad tanto
fonética, como ortográfica y visualmente (...)".

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

lta

o

Para

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

derecho a constituir una marca.

Dirección N¡cional
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N" 1349 DE FECHA rl oE NovIEMBRE DE 2013, DICTADA

PoR I.á, DIREccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"suNTEA y ETIQUETA", C[-A.SE 30, EXPEDIENTE N' 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.---------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SUN" y la

solicitud de registro de la marca "SUNTEA Y ETIQUETA', se evidencia que la parte principal de la

d.enominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,

tenemos que "SUN-TEA" es idéntica a la base de rechazo "SUN", diferenciándose simplemente la solicitante

por el agregado del vocablo "-TEA". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética

entre las marcas en pugna:--

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO

SUNTEAY ENQUETA SUN Y ETIOUETA

eue, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la rmpresión auditiva que generan ambas es muy

similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además 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.

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador

internacional, clase 30. La marca solicitante, "SUNTEAYETIQUETA", solicitada para "Café, cacao, té, azúcar,

tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria,

helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas

(condimentos), especias, hielo"; y la marca base del rechazo, "SUN" se encuentra registrada Para "Todos los

artÍculos de la clase 30".--"--"---

Que, en ese orden de ideas, 1a confusión ideológica resultarÍa incuestionable pues, tanto la firma de la

marca registrada APOLO IMPORT S.A., como la firma solicitante QUALA INC., comercializarían productos

relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los

productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrÍan poseer el mismo

origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público
consumidor.-------------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo Ia regla se sintetiza en que deben tenerse en

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que

en la mayorÍa de Ios casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino 'pción de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existent de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t -----------------------:j---.r'---''-!

tnc)

abg

,D,ir
' Compendio de Doctrina de Propiedad Industnal. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia.2O05

Dirrcción l'l¡cion¡l dt

en el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" T34gDEFECHA Ti op NovIEMBRE DEI»IS,DIcTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA
"suNTEA Y ETIQUETA',, CLASE 30, EXPEDIENTE N. 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.---------

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. forge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de ésfe. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)."' - - - - - - - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo s 6 y Z

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es cnterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e DISPONER el archivo de la solicitud de regrstro de I YETIQUETA"
clase 30, Expediente N" 1233401, solicitada a nom

ArL 3e NOTIFÍQUESE

Dirciñí§r ncral\*&opíe
Dirccción Nacion¡l de Propiedad Irelecrual

': OTlveNot, ¡orge. DERECHo DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. pág. 458
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Resolución No_

POR I,A. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2O24

DICTADA POR I.A, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EKPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE I.A
\,IARCA "COMIDAMED Y ETIQI.'ETtr, CLASE 05, EXPEDIENTE NO 8533312023 SOUCNADA PORSOCIÉTÉ

DES PRODTNTS NESTI.E SJq"--.-------

Asunción, i . ,''- ,. ,

MSTA: La solicitud de registro de marca "COMIDAI{ED Y ETIQUETtr, Acta No 8533312023, clase

05, solicitada por SoCIÉTÉ DES PRoDIJITS NESTIJ SA y;

RESULTA:

eue, en fecha t8 de octubre de 2O23 se presenta SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y solicita el

registro de la marca "COMIDAMED Y EIQUETA", para amparar Productos de la clase 05. -----------

eue, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emiüdo el Dictamen N' 120167 por la Dirección de

Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

eue, fue remiüdo a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la ma¡ca

"CoMIDAMED y EIQUETA", Acta N' 85333/2023, clase 05, solicitada por socIETÉ DES PRoDUITS NESTLÉ

S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N' 120167 de fecha 19 de noüembre de 2024, favorable a la

emisión de la respecüva Resolución de Concesión.-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr a esta dependencia administraüva, al momento

de analizar la üabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de matca, no sólo

se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre

inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, esto es asÍ puesto que, la solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA" se

presenta para amparar productos de la clase O5 tales como:iSup,lementos nuticionales; suplementos

dietéücos adaptados para uso médico; alimentos, bebidas y substancias dietéücas adaptadas Para uso

médico y clinico; alimento para bebés; preparaciones de uitamina; preparaciones alimenücias de minerales;

reemplazos de comidas adaptados para uso médico".------"----

eue, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para disünguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

iestricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la üabilidad

del registro marcario se encuentr¿rn para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a consütuir una marca.

eue, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administraüva realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley;le-Maqcas.--

Que, en ese senüdo, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por I
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que

,A¡üculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del públi"l, podrá denegar el registro de una ¡
semejante a otra registrada para el'mismo producto o servicio, con noüficáción al solicitante, aún mediando

,. ,, ,¡**iia.Cnstaldo
i;tt,tr.rtl Inteftna
j' ::: l "lir lrrtr[,ir:ded Industrial

.:r;l Cc Fropicriad Intelectual

o muy
r del

titular de la marca registrada.
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ReSOlUciónN. .".. ,f ^ ,.1

POR Lq' CUAL SE REVOCA EL DICII{MEN DE tvfARCAS N' 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR I-A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL HPEDIENTE DE SoLIcITuD DE REGISTRo DE LA
T,ÍARCA "COMIDAMED Y ETIQUE.[A,, CI.ASE 05, E)(PEDIENTE N. 85333/2023 soucIIADA PoRsocÉxÉ
DES PRODUITS NESTLE Sá".------..-

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 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 designación del
producto o seruicio de que se tate, o que pueda seruir en el comercio para califrcar o describir alguna
caracterísüca del producto o seruicio".-

Que, la solicitud de registo anaiizada se refiere directamente al üpo de producto que brinda, moüvo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para idenüficar al producto cuya cobertura es solicitada con
el signo presentado

Que, tas analizar la solicitud 'COMIDAMED' resulta evidente que se kata de una combinación de
'COMIDA' y "MED" (abreüatura de 'médico" o "medicina"), lo que simplemente describe productos
alimenticios con un propósito médico. Si bien la palabra analizada se encuentra consütuida además por 1¡na
etiqueta, la misma deviene i¡relevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál serÍa la disünüüdad que ostentarÍa
como marca la denominación'COMIDAI{ED Y mQUETtr, de la forma en que ha sido piesentada, sin
contar con ningún offo elemento, carece de la cua]idad intrínseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinación áe estas
palabras (COMIDA-MED) podría percibirse como un intento de describir el uso o la categorÍa de los
productos en lugar de ser un término único y disünüvo

Por lo tanto, el nombre describe el propósito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras,
la denominación "COMIDAMED Y ETQUETA" deberÍa contener otos elementos diferenciadores, pru, 

"o.,la simple conjunción de las dos palabras comunes- "CoMIDAMED"- para productos relacionados
precisamente para "Suplementos nuticionales; suplementos dietéücos adaptados para uso médico;
alimentos, bebidas y substancias dietéücas adaptadas para uso médico y clinico; alimento para bebés;
preparaciones de uitamina; preparaciones alimenücias de minerales; reemplazos de comidas adaptados
Para uso médico", no se podrÍa considerarla un signo capaz de disünguir sus servicio de los demás
existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-------

- Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusiüdad de la misma, "tal como la Iey
lo expresa" son ine§stableq y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa qütar del dominio público una palabra que se usa para describir caracteúsücas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios

Que, esta Dirección General considera que la denominación "COMIDAMED y ETeUETA" no ofrece
ningún elemento disünüvo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracterísücas básicas
necesarias para convertirse en marca.------

Que, en conclusión, efecüvamente se encuentra comprendida denho de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo preüamente sostenido, existán impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2o incs. e) de la Ley N" IZ94l9g de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad
menor análisis.

?ícrrl Interir¡,J
irdad Indu¡üial

::u¡rr ,l¿ Pr¡picriad Iuklccrual
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ResoluciónN"_
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE TáARCAS N' 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
DICTADA POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOUCTIUD DE REGISIrno DE IA
T,ÍARCA.COMIDAMED,Y MQI.,E"TA', CL{,,SE 05, EXPEDIENTE N. 85333/2023 SoucTIADA PoRSocÉTE

Que, asÍ las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de regis[abilidad de la solicitud, ésta Dirección considera qrr" .ro 

", 
viable su registro

en esas condiciones por lo que coresponde revocar el Dictamen N' 120167 emiüdo por la Direccián de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-------------

ArE le

ArL 2e

ArL 3e

PORTANTO,
I-q. DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE Iá PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 120167 de fecha 19 de noviembre de 2024
dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de regis[o de la marca
"COMIDAMED Y ffiQUETA', clase 05, Acta N'85333/2023, solicitada a nombre de
SOCÉTE DEs PRoDI.IITS NESTI.É SA-------.--

RECFIAZAR la solicitud de registro de Ia marca "coMIDAIvfED y Ef,IeuErA,, clase
05, Acta N' 85333/2023, solicitada a nombre de soclfiÉ DES pRODUITS NESTLÉ
S.A.

ORDEI.IAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "COMIDAIT4ED y
mQLrE'rA", clase 05, Acta N' 85333/2023, solicitada a nombre de soclÉrÉ pEs
PRODUITS NESTLÉ S.A..---..----

ArL4e NOTrF'ÍQUESE.-----------

. i r-1.¡¡

r'l. a i)

h¡Irieia Cristaldo
Crrrrnl Jnterina
rl Cr lropicdad Indusrriei

I ie Prn¡iedrd Intelecrual
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Resolución No;_
POR I.Á. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" II2I38 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR I.¿. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA'YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N" IO34O8I2O22 SOLICTTADA pOR EABIO BOR
IruN sHU.-

MSTA: La sohcitud de registro de marca "YEASTURE Y ETIQUETA", Acta N. IO340g/2022, clase
31, solicitada por FABIO BORIIUN SHU y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 se presenta FABIO BOR JIUN SHU y solicita el registro de la
marca "YEASTURE Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 31. -----------

Que, en fecha 22 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N" 112138 por la Dirección de Marcas,
favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"YEASTURE Y ETIQUETA", Acta N' 103408/2022, clase 31, solicitada por FABIO BOR IIUN SHU, con
Dictamen de la Dirección de Marcas N' 112138 de fecha 22 de enero de 2024, favorable a la emisión de la
respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' l294lg8,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación mircaria, 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 válidos como el
derecho a constituir una marca.

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

Que, al analizar la denominación "YEASTURE", se advierte que la misma se encuentra en idioma
inglés, cuya traducción al español es"levadura". Ahora bien, tanto la doctnna como la jurisprudencia se

marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras
denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, r

' A¡Hculo 6o.- La Dirección. de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una mrniLUO
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificáción al soliiitante, áún mediando]I6nserit
titular de la marca registrada.

encuentran contestes en afirmar que, a Ia hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de rcei



DIRECCIÓN NACIONAL DE

« \PROPIEDAD
§d INTELECTUAT

PARAGUAY

Resolución *" Ü

POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N" II2138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
DICTADA PoR LA DIREccIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE l¿,
MARCA "YEASTURE y ETIQUETA, CIá,SE 31, EXPEDIENTE N" LO34O812O22 SOLICITADA POR EABIO BOR

JruN sHU.-

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación

espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin

necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés'?.

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:

"art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea elnombre genérico o designación del

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna

caracterÍstica del producto o servicio".-"

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA" se presenta

para amparar la totalidad de los productos de la clase 3l .-----------

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de productosque brinda, motlvo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con

el signo presentado

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentarÍa

como marca la denominación 'YEASTURE Y ETIQUETA', de la forma en que ha sido presentada, sin contar

con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrÍnseca con que debe contar un signo Para ser

suscepüble de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, El vocablo 'YEASTURE" hace

referencia directamente a la levadura, un componente comúnmente utilizado en la producción de

alimentos y suplementos para animales.---

En otras palabras, la denominación "YEASTURE Y ETIQUETA" deberÍa contener otros elementos

diferenciadores, pues con Ia simple conjunción de palabras para productos relacionados precisamente a la

clase 31, no se podrÍa considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en

el mercado, abocados al mismo rubro. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una
etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, esta Dirección considera que la denominación "YEASTURE Y ETIQUETA" no ofrece ningún
elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracterÍsticas básicas necesarias para
convertirse en marca.--

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. Asi las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para
que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta
dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. e) de la Ley N" 1294198 de Marcas. Por ende,
nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya facübilidad no resiste el menor análisis. -------

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 1i2138 emitido
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.------------

:i.:,r; jjliilSt¿.lLi
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]orge Otamendi, Derecho de Marcas. At¡eledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P.75.-
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POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N" 112138 de fecha 22 de enero de 2O}4dictada por
Ia Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca YEASTURE y
ETIQUETA", clase 31, Acta N' 103408/2022, solicitada a nombre de por F.ABI6 BoR
IruN sHU.-

RECFIAZAR la solicitud de registro de la marca YEASTURE Y ETIQUETA", clase 31,
Acta N' lO34OBl2O22, solicitada a nombre de FABIO BOR JIUN SHU.--------

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *YEASTURE y
ETIQUETA", clase 31, Acta N" 103408/2022, solicitada a nombre de FABIO BoR lluN

ArL 4e NOTIFÍQUESE por Cédula.

5
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 1I2I38 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N'lO34O8/2022 SOLICITADA pOR F.ABIO BOR
IruN sHU.-

Art.le

ArL 2e

ArL3e

,;ffg. C:.,rh,r,it,ttt,c Cnsti¡i.l

'# i)'rr"rtnla Gcncr¿t fntcrina
F-'li*,:,iirC,lcraldePropiedadlndusttiri

Direcció¡ Nrcio¡al de Propitdad Intelectuai
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'120198 DE FECHA 20 DE NOVTEMBRE DE2O24
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "ARTESANÍA VTRCEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9902612022
SOLICITADA POR CEYLA GRACIEI.á. AVEIRO GOMEZ.----

OB t3

( *'\, GOBIERNO nnr PARAGVÁI
\4I, PARAGUAY REKUAI

4

MSTA: La solicitud de registro de marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA',
Acta N' 9902612022, clase 35, solicitada por CEYLA GRACIELAAVEIRO GOMEZ y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha t5 de noviembre de 2022 se presenta CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ y solicita el

registro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 120198 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicrtud de registro de la marca
"ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA", Acta N' 9902612022, clasE 35, solicitada por CEYLA
GRACIELA AVEIRO GOMEZ, con Dictamen de la Dirección de Marcas N' 120198 de fecha 20 de noviembre
de 2024, favorable a la emisión de Ia respectiva Resolución de Concesión.

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, drchas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
" art. 2: inc. a) "(...) aquellos signos que pueden inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de
los productos o servi cioq"------------

Que, la solicitud de registro analizada "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ , conforme a lo
en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la expresión 'Virgen de-

referencia a Ia advocación mariana más importante de Paraguay y es de dominio público.

'ArtÍculo 6'.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de fina
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aútn mediando consen

Abg. Claur,i
f)i¡ectori

¡ llirccción ti*¡l
Dirección Nr¡fi

L*... : ;i'-§ii¿.:-/'

titular de la marca registrada
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Resolución N"_;,, ,;- -j ..-r.

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'I2OI98 DE FECHA2O DE NOVIEMBRE DE2O24
DICIADA POR I..A, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A.
MARCA "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPE y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N 9902612022
SOLICITADA POR CEYLA GRACIEI.¿, AVEIRO GOME Z.-.... - - - - - -.

como marca podrÍa generar un monopolio indebido sobre un sÍmbolo de gran relevancia cultural y
religiosa. PodrÍa inducir a error o confusión, haciendo creer que los productos provienen de una fuente
oficial o religiosa vinculada con la Virgen de Caacupé, cuando no es así. En cuanto al primer vocablo
ARTESANÍA, no crea un vínculo distintivo porque es un término genérico de uso común. De todo esto, se
concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca.--

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constitulda además por una etiqueta, la
misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ y
ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las caracterÍsticas
básicas necesarias para convertirse en marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibicrones establecidas dentro del art. 2" incs. a) de la Ley N" LZ94|9S de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 120198 emitido por la Direccrón de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

W

Art.le

Art.2e

Art.3e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 120i98 de fecha 20 de noviembre de 2024
dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca
"ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUTÉ V EnquETA", clase 35, Acta N. 9902612022,
solicitada a nombre de CEYLA GRACIET-AAVEIRO GOMEZ.----

RECFLAZAR la solicitud de registro de la marca "ARTESANÍAVIRGEN DE CAACUpE
Y ETIQUETA", clase 35, Acta N' 9902612022, solicitada a nombre de CEyLA
GRACIELA AVEIRO GOMEZ.----

ORDENAR el archivo de la solicrtud de regrstro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN
DE CAACUPE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N" 9902612022, solicitada a nombre de

ArL4e NOTIFÍQUESE por Cédula.

CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ.
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Resolución No-=n¿,-, , i

POR I.-A. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 223D8 FECFI,A 18 DE ENERO DE2024 DICTADAPOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'L{ PA]§ER{
ROSA y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 8252712022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND
sL.-----------

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convenclonal de PINK HELEN

BRAND SL. contra la Resolución N' 223 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-

RES ULTA:

Que, en fecha 24 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de PINKHELEN BRAND

SL. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 223 de fecha 18 de enero de 2024,

dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha O7 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha ll de junio de2O24, el representante convencional de PINKHELEN BRAND SL. expresó

agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

18 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(..) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca LA PANERA, registrada con el

número 429885 en fecha 29 de septiembre de 2016 a favor de LAS PALMERAS S.A.; Comentario: Que, ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma

clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce

Íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley N" 1294/98 de

Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ----------'-

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La

marca cuyo antecedente a criterio de la Directora de marcas causa confusión con la marca solicitada por mi
mandante es sln duda una marca descriptiva.../... ta Dirección deberÍa haber considerado la naturaleza

descriptiva de Panera Rosa y Panera evaluando debilidad como marcas en el análisrs de confusión y
posibilidad de imitación fraudulenta.../... Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominación

que describe al producto de la clase.../... LA PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una

significación propia y analizando los planos gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es

perfectamente registrable pues cumple con los requisitos básicos que hacen factible un registro

Continúa el apelante: "en fecha 11 de junio de 2024, la firma ACACIA PLANT S A. y la firma PINK

HELEN BRAND SL. celebraron un contrato mediante el cual la primera transfiere en su totalidad todos los

derechos de propiedad de la marca LA PANERA (correspondientes a las clases 29, 3O y 43 registradas baio

-Ios N,s 428.63g; 429.885; 428.639).../... El hecho nuevo en cuestión guarda directa relación con el thema

decidendum de estos autos, y su alegación resulta procedente en esta etapa procesal, dado que el contrato

mencionado fue celebrado con posterioridad a la fecha de la expresión de agravios.../... De ésta manera, la

marca PANERA adquirida por PINK HELEN BRAND SL le confiere el derecho a registrzr

como LA PANERA ROSA sin que esto afecte derechos de terceros, dado que ambos sig$cis

W

misma raiz y están destinados a los mismos productos o servicios en las clases 29, j0 y 43.---,
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 223 de fecha l8 de enero de 2024 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca'LA
PANERA ROSA Y ffiQUE"IA", clase 30, Acta N" 8252712022, solicitada a nombre de pINK
HELEN BRAND SL.----..-----

Art.3e NOTIFÍQUESE

ben.ral Interina
rl Cr Pro¡icdad lndusrr'iai

.rl Cc ?ropitiiad ltttltcrud

PARAGUAY

POR LA CUAL SE REVOCA I¿. RESOLUCIÓN N" 223 DE FECHA 18 DE ENERo DE III4DICTADA PoR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "LA PANERA
ROSA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 8252712022, SOLICTTADA POR PINK HELEN BRAND
SL.

Resolución N"__-__,_

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma PINK HELEN BRAND SL.. es titular tanto de la marca base de
rechazo como de la marca solicitada.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones LA ?ANERA
(marca antecedente, base del rechazo)y u PANERA ROSAY ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen
al mismo titular, y que si permrtimos Ia coexrstencia de las mismas, no existe perjuicio para su propietario.---

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el A¡t. 6 y demás concordantes de la Ley N' 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

Art.2e
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCIÓN N" 877 DE FECHA OI DE NOVIEMBRE DE}Oz3,DICTADA POR
LA DIRECCTÓN nE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'. 8252012022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.- -- - --- - ---

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por
BRAND SL. contra la resolución N' 877 de fecha 0t de

Ia representante convencional de PINK HELEN

noviembre de 2073, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

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

BRAND SL. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N' 877 de fecha 0l de noviembre de

2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL.

expresó agravios el apelante. En fecha It de febrero de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no

contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que

dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2025.--

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de

autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA se trata de una

denominación muy similar con la ya registrada marca PANERO ARTESANOS DEL SABOR, en clases iguales

y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.../... Podemos natar que las

denominaciones son similares, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría cat)sar confusión en el

mercado.../... Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es su visión de conjunto.../... En razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el
oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las

mismas.../... Tanto LA PANERA ROSA como PANERO ARTESANOS DEL SABOR están relacionados con la

prestación de servicios de alimentación.../... De conformidad a la Ley N' 1294/98 de Marcas y el

ordenamiento juridico marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser

declarada procedente"

Que, el representante de la firma oponente, PINK HELEN BRAND SL., presenta su escrito de

expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) La marca cuyo antecedente a criterio de la

Directora de marcas causa confusión con la marca solicitada por mi mandante es sln duda una marca

descriptiva.../... La Dirección debería haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera

evaluando debilidad como marcas en el análisis de confusión y posibilidad de imitación fraudulenta.../...

Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominación que describe al producto de la clase.../... LA

PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una significación propia y analizando los planos

gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues

los requisitos básicos que hacen factible un registro.../... Analizando el cotejo comparativo de

se deduce que ambas no poseen la misma estructura gramatical... puesto que la marca
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 8N DEFECHA OI DE NOVIEMBRE DEIO}3,DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE A I.¿. SoLIcITUD DE
REGISTRO DE MARCA "l-A, PANERA ROSA y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 8252012022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.-------.-.-

letras compuestas de l0 silabas (PA-NE-R-O, AR-TE-SA-N2S, DEL SA-BOR) y la solicitada por mi mandante
Posee 12 letras compuestas de 6 sílabas ( LA- PA-NE-RA RO-SA)/... Si exlste en el caso de autos una marca
que es notoriamente conocida, ésta es LA PANERA ROSA./... Es la marca de una importante cadena de
restaurantes con presencia en diferentes países entre ellos: Argentina, España, Uruguay, Chile y
recientemente Paraguay,../.- Cabe resaltar" que mi representada es legÍtima creadora de la denominación
LA PANERA ROSA y no cabe duda que tiene las mejores intenciones, no desea dañar a terceros.../... plNK
HELEN BRAND SL. ha adquirido en fecha 1l de junio de 2024 las marcas LA PANERA en las clases 29, j0 y 4j
conforme el contrato privado.../... En base a los fundamentos expuestos, dicte resolución revocando en
todas sus partes la Resolución N" 877/2023.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N' 877 de fecha 0I de noviembre de zoz3 --------

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión
entre ellos.

Que, en ese orden de ideas, 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 "LA PANERA ROSA Y ETIQUEIA vs. PANERO ARTESANOS
DEL SABOil, no suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. "Panera" y "Panero" tienen
raices comunes ("pan"), pero terminaciones distintas y significados diferentes. No existe una relación
conceptual directa ni intención aparente de confusión. No se desprende necesariamente que generarán
confusión en el público consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresión tanto fonética
como visual marcadamente distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple
observación:--------------

L-A, PANERA ROSA Y ETIQUETA YETIQUETA (marc a s oli citada), y
PAI{ERO ARTESANOS DEL SABOR (marca base de oposición)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con atros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. d En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -pan- no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución. ------------

Que, resulta pertinente señalar, que tal y como Io menciona la firma solicitante, PINK HELEN BRAND
SL. ha adquirido en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA,
correspondientes a las clases 29,30 y 43 registradas bajo los N's 428.639;429.885;428.639 y cuya c
con la marca oponente- PANERO ARTESANOS DEL SABOR- no ha suscitado confusi
principalmente con la denominación PANERA, que es propiedad de plNK HELEN

(,ll t

É
I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013. re Cnsta.ldr
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Resolución N'

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 877 DE FEcHA ol DE NovTEMBRE DEaI¿S,DICTADA poR
LA DIRECCIÓN oe ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSoS, EN EL EXPEDIENTE A LA SoLIcITUD DE
REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N', 8252012022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.-----------

sentido, mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el

cual ya coexisten previamente.------------

Que, debido a las notorias diferencias ortográficas y conceptuales entre las marcas en cuestión, se

produce una fuerte distincrón fonética. Al pronunciarlas una tras otra, la impresión auditiva generada por
ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasÍa

que las hacen originales y distintivas entre sí en todos los aspectos de comparación.------

Que, desechando el análisis 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 entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, compuesta de Ia

denominación pretendida dentro de un circulo de color rosa con una tipografÍa caracterÍstica en color
blanco, en cuanto a la opoenente la misma consta de la denominación registrada en color blaco y rodeado

de un par de hojas de trigo dentro de un cuadrado de color marron claro. Siendo así, mayores las

diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-

Marca Solicitada Marca Registrada

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca

oponente "PANERO ARTESANOS DEL SABOR", asÍ como tampoco menoscabar los derechos de la firma

oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.----------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL Ie REVOCAR la Resolución No 877 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA PANERA

ROSA Y ETIQUETA', Acta N' 82520/2022, clase 35, presentada por PINK HELEN BRAND

Art.3o NOTIFÍQUESE por cédula.

,§
PauEn0

§E,



DIRECCIÓN NACIONAL DE

ff *\ PROPTEDAD
\6,P INTELECTUAL

PARAGUAY

q#

Resolución N' 0 '¡

GOBIERNO or.¡. I PARAGpÁI
PARAGUAY I REKUAI

PoR LA CUAL SE REVocA I.A RESOLUCIÓN N. 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEaO¿S,DICIADA POR

LA DIREcCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLTCITUD DE

REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA',, CLASE 43, EXPEDIENTE N 8253312022,

SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL. - - - - - -. - - - -

Asunción, 0 U t 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto

BRAND SL. contra la resolución N' 878 de fecha 
'

por la representante convencional de PINK HELEN

0l de novrembre de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE SULTA:

eue, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PINK HELEN

BRAND SL. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N" 878 de fecha 0l de noviembre de

2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha 13 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL.

expresó agravios el apelante. En fecha 1l de febrero de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no

contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que

dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2025.--

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida considera: "(...) Haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de

autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA se trata de una

denominación muy similar con la ya registrada marca PANERO BAKE BAR (SLOGAN), en c/ases iguales y
tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.../... Podemos notar que las

denominaciones son similares, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podria causar confusión en el

mercado.../... Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es su visión de conjunto.../... Pn razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el

oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y caLtsar una confitsión entre las

mismas.../... Tanto LA PANERA ROSA como PANERO BAKE BAR (SLOGAN) están relacionados con la

prestación de servicios de alimentación.../... De conformidad a la Ley N' 1294/98 de Marcas y el
-ordenamiento 

jurÍdico marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser

declarada procedente"

eue, el representante de Ia firma oponente, PINK HELEN BRAND SL., presenta su escrito de

expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) La marca cuyo antecedente a cnterio de la

Directora de marcas causa confusión con la marca solicitada por mi mandante es sin duda una marca

descriptiva.../,.. ta Dirección debería haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera

evaluándo debilidad como marcas en el análisis de confusión y posibilidad de imitación fraudulenta.../...

Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominación que describe al producto de la clase.../... LA

gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues c

7os requisitos básicos que hacen factible un registro.../... Analizando el coteio comparativo de am

se deduce que ambas no poseen la misma estructura gramatical... puesto que la marca
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Resolución No

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 878 DE FEcFI,A oT DE NovIEMBRE DEII¿3,DIcTADA PoR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE A I.A SoLIcITUD DE
REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA y ETIQLJETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N 8253?12022,
SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

letras compuestas de 10 silabas (PA-NE-R-2, AR-TE-sA-Nos, DEL sA-BoR) y la solicitada por mi mandante
Posee 12 letras compuestas de ó silabas ( LA' PA-NE-RA RO-SA)/... Si ex¡ste en el caso dé autos una marca
que es notoriamente conocida, ésta es LA ?ANERA ROSA.../... Es la marca de una importante cadena de
restaurantes con presencia en diferentes países entre ellos: Argentina, España, Ltruguay, Chile y
recientemente Paraguay.../... Cabe resaltar" que mi representada es legÍtima creadora de la denominación
LA PANERA ROSA y no cabe duda que tiene las mejores intenciones, no desea dañar a terceros.../... pl¡rl«
HELEN BRAND SL. ha adquirido en fecha 11 de junio de 2024 las marcas LA PANERA en las clases 29, jO y 4j
conforme el contrato privado.,./... En base a los fundamentos expuestos, dicte resolucjón revocando en
todas sus partes la Resolución N" B7B/2023.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N" 878 de fecha 0l de noviembre de 2oz3 --------

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
visión en conjunto es el criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión
entre ellos.

Que, en ese orden de ideas, 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 'I A PANERA ROSA Y ETIeUETA vs. pANERO BAKE BAR", no
suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. "Panera" y "Panero" tienen raices comunes
("pan'¡, pero terminaciones distintas y significados diferentes. No existe una relación conceptual directa ni
intención aparente de confusión. No se desprende necesariamente que generarán confusión en el público
consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresión tanto fonética como visual marcadamente
distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple observación:----------

LA PANERA RosA Y ETIeUETA y ETIeUETA (marca solicitada), y
PANERO BAKE BAR (sLoGAN) (marca base de oposición)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof' Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar elúnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. d En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -pan- no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor de Ia oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos
analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, resulta pertinente señalar, que tal y como lo menciona la firma solicitante, plNK HELEN BRAND
SL., ha adquirido en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA,
correspondientes a las clases 29,30 y 43 registradas bajo los N's 428.639; 429.885;428.639 y cuy
con la marca oponente- PANERO ARTESANOS DEL SABOR- no ha suscitado confusió
principalmente con la denominación PANERA, que es propiedad de plNK HELEN BRAN

I sánchez Herrero, Andrés. "confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Cristaldo
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ResoluciónNo . , .

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 878 DE FEcHA 0l DE NovIEMBRE DE2o23, DISIADA PoR
IA DIRECCIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICTTUD DE

REGISTRO DE MARCA "1A PANERA ROSA Y ETIQUETA:', CLASE 43, EXPEDIENTE N' 8253312022,

SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.-. - -.---- - -

sentido, mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el

cual ya coexisten previamente.------------

Que, debido a las notorias diferencias ortográficas y conceptuales entre las marcas en cuestión, se

produce una fuerte distinción fonétlca. Al pronunciarlas una tras otra, la impresión auditiva generada por

ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasÍa

que las hacen originales y distintivas entre sí en todos los aspectos de comparación.------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirlmir las etiquetas en pugna. Al

respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa

magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, comPuesta de la

denominación pretendida dentro de un circulo de color rosa con una tipografia caracterÍstica en color

blanco, en cuanto a la opoenente la misma consta de la denominación registrada en color negro y rodeado

de un par de hojas de trigo dentro de un cuadrado de color blanco con el slogan en debajo de la marca.

Siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-

Marca Solicitada Marca Registrada

,'§
PanEROx

eue, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca

solicitada "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA" no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con Ia marca

oponente "PANERO BAKE BAR (SLOGAN)", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma

oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-------------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución No 878 de fecha 0I de noviembre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

ArL 2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA PANER.A

ROSA Y ETIQUETA", Acta N' 82533/2022, clase 43, presentada por

Art.3" NOTIFfQUESE por cédula.

BRAND
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2T92DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE2022, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATTVA

MUUTIACTTVA DE Ai{ORRO y CRÉDrTO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA..

Asunción,
08 lx

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COOPERATWA

MULTIACTTVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN IOSE UmA.. contra la
Resolución N' 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----'--"---

RESULTA:

Que, en fecha 0t de junio de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERATTVA

MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN IOSÉ UIDA. e interpone

recurso de apelación contra Ia Resolución N' 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 2t de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 22 de agosto de2023. Y por providencia de fecha 25 de septiembre de 2023

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ECOPEX", registrada con el N"
457360 en fecha 24 de abril de 2018 a favor de INDELQUI S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son

casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo

de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al,q.rt. 6" de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Es

necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de coniunto.../... nn el caso particular,

entendemos que el Aquo, no ha tomado a los elementos confrontados coma conjuntos, limitándose a

determinar los elementos confrontados como conjuntos,limitándose a determinar los elementos comunes

de los mismos.../... Así bien respecto a las denominaciones éstas tienen en común algunas de las letras

también es cierto que la marca solicitada E-COOPEX ha incorporado a la denominación otros elementos

que forman un conjunto único e indisoluble, que alejan toda posibilidad de confusión.../... La marca que mi

mandante ha solicitado es una marca mixta, es decir, que está también además del elemento nominal, por
un elemento figurativo que le aporta fuerza disyuntiva a la marca solicitada, en razón de los elementos

caracterÍsticos que la componen.../... Si bien ambas marcas se encuentran en la clase O9, Ia marca ECOPEX es

una marca utilizada en su país de origen (Argentina).../... La marca solicitada por mi mandante es una marca

con la cual mi representada pretende distinguir en el mercado de las cooperativas una aplicación móvil

para que sus clientes puedan realizar consultas y transacciones.../... Siendo los productos totalmente

diferentes deviene naturalmente que también los rubros comerciales de ambas firmas

diferentes.../... Et rubro principal de la firma INDELQUI S.A.es la fabricación de

equipamiento eléctrico y electrónica.../... Por todo lo expuesto, a la Señora Directora

Resolución N" 2lg2/2o22 -----------------:--



DIRECCIóN NACIONAL OE

V ,\p[,oprnúÁb
§d, TNTELECTUAL

PARAGUAY

tr \ GOBIERNO nu , PRRACUÁI
\P PARAGUAY I REKUÁI

Resolución No i
POR LA CUAL SE CONFIRMA tá, RESOLUCIÓN N. 2Ig2DEFECHA 28 DE DIcIEMBRE DEIIuI,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 110032/2021, SOLICITADO pOR COOPERATTVA
MUIjnAcTrvA DE AHoRRo y cnÉnno, coNSUMo y sERvtclos ExA seN ¡osÉ LIDA..

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

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 gráfico y
fonético, así como del aspecto ldeológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "ECOpEX" y la
solicitud de registro de la marca "E-COOPEX y Eüqueta", se evidencia que se reproduce en 6 de las 6 letras
correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia,
configurándose asÍ Ia confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "E-COOpEX" es idéntica a
la base de rechazo 'ECOPEX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de otra letra "O" .

En la siguiente comparación se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:--

F-COOPFXyEüqueta (solicitada), y
ECOPFX (base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar y podrían causar confusión en el público consumidor.-----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 09. La marca solicitante, "E-COOPEX Y ETIQUE"TA", solicitada para "plataformas de
software, grabado o descargable, aplicaciones informáticas descargables.."; y la marca base del rechazo,
"ECOPEX" se encuentra registrada para "todos los productos de la clase O9".Por lo tanto, al abarcar la marca
registrada la totalidad de los productos de la clase 09, la solicitud E-COOPEX incluye específicamente los
productos registrados por la marca base de rechazo ECOPEX.---

Que, en ese orden de ideas, Ia confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de
la marca registrada INDELQUI S.A., como la solicitante COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORR9 y
CRÉDITo, CoNSUMO Y SERVICIoS ExA sAN JosÉ LTDA., comercializarán productos relacionados. por
consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas
firmas, caerÍa en la conclusión de que los artÍculos ofertados podrÍan poseer el mismo origen empresarial;
es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor.--------

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases idénücas.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en elmercado atendiendo
a que Poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resul
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca E
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Resolución N"-

POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A. RESOLUCIÓN N" 2192DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE2022, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATTVA

MULflACTTVA DE Ai{ORRO y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN IOSÉ LTDA..

ETIQUETA no podrá coexistir con la marca base de rechazo ECOPEX, con la cual presenta más semejanzas

que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por Ia

Dirección de Marcas.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro

ETIQUETA, clase 09, Acta N" llOO32l2O2L solicitada
MULTIACTTVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO

de la marca "E-COOPEX Y
a nombre de COOPERATTVA

Y SERVTCIOS E)(A SAN JOSÉ

Art.3e NOTrFÍQUESE.-----------

I)iréctor
ltirtrVí,:n Ge n.
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Resolución N"_

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' zI93 DE FEcHA 28 DE DIcIEMBRE DE2o2z, DICTADA
PoR LA DIREccIÓN DE MARcAs, EN EL EXPEDIEN,IE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATTVA

MULTIAcTTvA oE eironno y cRÉomo, coNSUMo y sERVIcIos ExA saN ¡osÉ rtDA.-------

08 L'JAsunción, t! l)
UI\

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convenctonal de COOPERATTVA

MT.JLflACTwA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN IOSÉ U[DA" contra la

Resolución N' 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha Ol de junio de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERATTVA

MULIIACTIVA DE AHORRO y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVIqOS EXA SAN ]OSÉ LTDA. e interyone
recurso de apelación contra la Resolución N' 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 21 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando

agravios el apelante en fecha 22 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 25 de sepüembre de 2023

esta Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes

de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ECOPEX", registrada con el N"
457ióO en fecha 24 de abril de 2018 a favor de INDELQUI S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son

casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo

de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6' de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravtos, entre otros argumentos: "(...) Es

necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de conjunto.../... En el caso particular,

entendemos que el Aquo, no ha tomado a los elementos confrontados como coniuntos, limitándose a

determinar los elementos confrontados como conjuntos,limitándose a determinar los elementos comunes

de los mismos.../... Asi bien respecto a las denominaciones éstas tienen en común algunas de las letras

también es cierto que la marca solicitada E-COOPEX ha incorporado a la denominación otros elementos

que forman un conjunto único e indisoluble, que alejan toda posibilidad de confusión.../... La marca que mi
mandante ha solicitado es una marca mixta, es decir, que está también además del elemento nominal, por
un elemento frgurativo que le aporta fuerza disyuntiva a la marca solicitada, en razón de los elementos

característicos que la componen.../... S¡ bien ambas marcas se encuentran en la CLASE 42, la marca ECOPEX

es ur?á marca utilizada en su paÍs de origen (Argentina).../... La marca solicitada por mi mandante es una

marca con la cual mi representada pretende distinguir en el mercado de las cooperaüvas una aplicación

móvil para que sus cfientes puedan realizar consultas y transacciones.../... Siendo los productos totalmente

diferentes deviene naturalmente que también los rubros comerciales de ambas firmas son

diferentes.../... El rubro principal de la firma INDELQUI S.A.es la fabricación de e

equipamiento eléctrico y electrónica.../... Por todo lo expuesto, a la Señora Directora pet.

.,,.Uir.gc1otr S#rc¡a'l rnrerina
r.,r r( c c tr r. ( I re,-$í. t rop í. d ¡ d In d u s r ri a I
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ResoluciónN"_, " " -'-
POR I..A CUAL SE CONFIRMA T.A. RESOLUCIÓN N" 2Ig3 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEI)}L,DISTADA
POR I.,q. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 110036/2021, SOLICITADO pOR COOPERATTVA
MULTIACTTVA DE AHoRRo Y cRÉDrro, coNSUMo y sERVrcIos ExA sAN IosÉ LIDA.-------

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

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 gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "ECOpEX" y la
solicitud de registro de la marca "E-COOPEX y Eüqueta", se evidencia que se reproduce en 6 de las 6 letras
correspondientes a Ia marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia,
configurándose asÍ Ia confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "E-COOpEX" es idéntica a
la base de rechazo "ECOPEX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de otra letra "O" .

En la siguiente comparación se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:--

F-COOPFX yEüqueta (solicitada), y
ECOPEX (base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la rmpresión auditiva que generan ambas es muy
similar y podrÍan causar confusión en el público consumidor.-----------

En tal sentido, el comprador podrÍa caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo
presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es
decir, quien vea la marca solicitada 'E-COOPEX", automáticamente la asociará con la marca registrada
"ECOPEX", haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en
pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sÍ.
En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: "Igualmente existe
confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca
pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca E-COOPEX
no podrá coexistir con la marca oponente ECOPEX, con la cual presenta más semejanzas que diferencias,
máxime considerando la naturaleza de los productos y servicios por ambas comercializadas. --------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, e/ criterio con
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE2022, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"E-COOPEX y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATTVA

MULIIACTTVA OE elrOnnO y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSE LTDA.-------

esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la

asociará con la marca propiedad de la marca base de rechazo.----

eue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

inciso f) de la Ley N' l2g4lg8 de Marcas; es criteno de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar Ia resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

CONFIRMAR Ia Resolución N' 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la

Dirección de Marcas,

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "E'COOPEX Y
ETIQUET,\ clase 42, Acta N' 1700361202L solicitada a nombre de COOPERATTVA

MUI.TIAcTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ

Art.3e

",n vrrrJ.iii ,ntefina
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poR LA CUAL SE REVOCA t-A. RESOLUCIÓN N' 1ll4 DE FECFIA 12 DE JULIO DE IOL3,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y
ETIQUETA", CLA,SE 38, EXPEDIENTE N"1856978, ANOMBRE DE HOI-4., S.L.----------

Asunción,08 ABI1 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional HOLA, S.L., contra la

Resolución N'1114 de fecha 12 de Julio de2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;'--'--'---'-

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2O23 se presenta el representante convencional de HOLA, S.L. e interpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne lll4 de fecha 12 de julio de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.-

eue, en fecha 15 de febrero de 2O24fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 27 de febrero de 2024 el representante convencional de HOLA" S.L. expresó agravios.

Esta Dirección General tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 4

de marzo 2024.----"--

CONSIDERANDO:

eue, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente

2Ot8-1898941 "OLA" clase i8, registrada con el número 508146 Titular Orange (FR)., Expediente 2018-1898943

"OLA" clase 38, registrada con el número 508147 Titular Orange (FR)..Por lo que de conformidad al articulo

6" de la Ley 1294/98 de marcas, no ha lugar a lo solicitado ( ) -- "----

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi titular

HOLA, S.l. es una empresa reconocida a nivel mundial ¡HOLA! Y ETIQUETA es una revista semanal

española especializada en noticias de celebridades publicada en Madrid, España y en otros quince paises.

La revista ¡HOLA! Y ETIeUETA se lanza en 1944 en España. Gracias a su emblemática cobertura de los

grandes acontecimientos y entrevistas a los personajes más relevantes y miembros de la realiza, se ha

ganado una reputación sin igual en el mundo. En la actualidad ¡HOLA! Y ETIQUEM en España tiene una

difusión de 470 000 ejemplares (según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión),'Que, en

definitiva, el Director de Marcas no ha analizado los suficiente el expediente de la solicitud de registro de la

marca ¿hola¿ y etiqueta Acta Nro 56978/2018 al emitir la Resolución impugnada, ya que ha obviado

elementos indispensables que hacen a este expediente y al derecho que le corresponde a mi representada

(..) "--- --

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

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294l98,las marcas son sign nguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la ho

rtas
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PoR LA cuAL sE REVocA LA RESOLUCIóN N'ln4 DE eeóHelz DE IULIo DEI»I3,DICTADA poR t-A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "¡H6I,A! Y
ETIQUETA", CL¿.SE 38, EXPEDIENTE N'I856978, A NOMBRE DE HOLA, S.L.----....--

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.-

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancra administrativa determrnar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. Analizando el campo ortográfico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables
diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo:------------

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE
RECHAZO

MARCA BASE DE
RECHAZO

¡HOLA!Y ETIQUETA OLA (Registro Nq 508.146) OLA (Registro Ns 508.147)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia
existente entre las mismas ya que eisten elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente
distintividad y que, si bien se comparten tres vocales, son homónimas homófonai, es decir, tiánen el mismo
sonido pero significados diferentes. Seguidamente el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE
MARCAS se refiere al "Análisis del coniunto. Partes relevantes. Partes iniciales"y expre sa: ,gn lo que hace a
la conformación 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 más fácilmente retiene el consumidor.»t------

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo rojo y la denominación contiene signos de exclamación
(¡l), con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento
cierta distintividad a la marca

MARCA SOLICIIADA MARCABASE DE RECFIAZO MARCA BASE DE RECHAZO

oLA (DENOMTNATTVO) oLA (DENOMINATTVO)

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "¡HOLA! y
ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, HOLA, S.L.; es decrr, que la marca
solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la
ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos
adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la soli
el mismo nombre comercial de Ia firma solicitante, no podrÍa existir mala fe parte de
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.- ----------i,.----i-----

Dirccción Gtncral dt Pr drd Indusrri¡l

drd Intelectual' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi.9. Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017 Dirección Nacionrl de
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' ,rro oirráne u DE JULIo DEI»r3,DICTADA poR LA
omgcclóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA '¡HoLA! Y
ETIQUETA", CI.A,SE 38, EXPEDIENTE N"1856978, A NOMBRE DE HOLA, S.L.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "¡HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro

N'590.703; "¡HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N'401.605; "¡HOLA!TV clase 38, Registro Ne 425.391.

Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación

similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca

que ya le pertenece.------------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que la marca solicitada es un
signo con caracterÍsticas 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 resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución N' Ill4 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas.-----
Art.le

Art.2e

Art.3e

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la
ETIQUETA Clase 38, Expediente N" 1856978,

registro de la marca ¡HOLA!Y
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poR [á, cuAL sE REVocA r-A, RESoLUcTóN N' urs or recHe i, ,i pLIo DEI»r3,DICTADA poR tA
omTccIÓN DE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y
ETIQUETA", C[Á,SE 09, EXPEDIENTE N"1856982, ANOMBRE DE HOI-A" S.L.----------

Asunción, [J $ ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional HOLA, S.L., contra la

Resolución N" 1Il5 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;--'----"---

RESULTA:

eue, en fecha 17 de julio de2023 se presenta el representante convencional de HOLA, S.L. e interpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1115 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la

Dirección de Marcas.-

eue, en fecha 15 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 27 de febrero de ZO24 el representante convencional de HOLA" S.L. expresó agravios.

Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 4

de marzo 2024.------"

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente

1898944, "OLA" clase O9, Registro N' 508.148, Titular Orange (FR)., Por lo que de conformidad al articulo 6"

de la Ley 1294/98 de marcas, no ha lugar a lo solicitado ( .).-'---""

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi titular

HOLA, S.L es una empresa reconocida a nivel mundial ¡HOLA! Y ETIQUETA es una revista semanal

española especializada en noticias de celebridades publicada en Madnd, España y en otros quince países.

La revista ¡HOLA! Se lanza en 1944 en España. Gracias a su emblemática cobertura de los grandes

acontecimientos y entrevistas a los personajes más relevantes y miembros de la realiza, se ha ganado una

reputación sin igual en el mundo. En la actualidad ¡HoLA! en España tiene una difusión de 470 000

e¡'emplares (según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión).Que, en definitiva, el Director de

Marcas no ha analizado lo suficiente el expediente de la solicitud de registro de la marca ¡HOLA!y etiqueta

Acta Nro Sógg2/ZOtS al emitir la Resolución impugnada, ya que ha obviado elementos indispensables que

hacen a este expediente y al derecho que le corresponde a mi representada ( ) " '-----

eue, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso

interpuesto

eue, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legisl ria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intel

derecho a constituir una marca.

Di¡rcción General dc

Dirrcción Nacional de Prcpiedad Inttlectur,
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Resolución 81
PoR 1á' cuAL sE REVocA t-A, RESOLUCIÓN N'ul5 DE FECHA 12 DE IULIo DEZoz3, DIcIADA poR t-A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL ExrEDIENTE DE soI-lctruD DE REGISTRo DE LA vence "¡HoLA! y
ETIQUETA", CIA,SE 09, EXPEDIENTE N"I856982, A NOMBRE DE HOI.A., S.L.--..------

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir sr la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. Analizando el campo ortográfico de las marcas en pugna, poá"¡¡o, apreciar notables
diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el sigutente comparativo:------------

MARCASOLICTTADA IvÍARCABASEDE
RECHAZO

¡HOLA!Y ETIQUETA OLA (Registro Ns 508.148)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia
existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre sÍ, que le otorgan suficiente
distintividad y que, si bien se comparten tres vocales, son homónimas homófonas, es decir, tiánen el mismo
sonido pero significados diferentes. Seguidamente el Dr. Jorge Otamendr, en su obra DERECHO DE
MARCAS se refiere al "Análisis del coniunto. Partes relevantes. Partes iniciales"y expresa: "En lo que hace a
la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iÁiciales de
las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más frcilmente retiene el consumidor.»t------

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo rojo y la denominación contiene signos de exclamación
(¡l), con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento
clerta distinüvidad a la marca

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO

oLA (DENOMTNATTVO)

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "¡HOLA! y
ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, HOLA, S.L.; es decrr, que la marca
solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la
ley marcaria protege al nombre comercial, constrtuyendo propiedad a los efectos de la ley citada, Ia cual se
adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisrs de autos no pode
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "¡HoLAlrv
N'590.703; "¡HOLA!TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N.401.605;,,¡HOLAI
Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedi

Ns 425.

Dirtcción Gentrrl de Pto¡

Direcció¡ N¡cion¡l de

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9. Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017
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poR LA cuAL sE REVocA tA RESoLUCIó¡,1 N" llts DE oL* rz ñ pLIo DE zoz3,DIgrADA poR t-A
nmTccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y
ETIQUETA", CIA.SE 09, EXPEDIENTE N'1856982, A NOMBRE DE HO[á,, S.L.----------

similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca

que ya le pertenece.------------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que la marca solicitada es un

signo con caracterÍsticas propias, cuenta con suficiente distrntividad y no se encuentra incursa dentro de

las prohibiciones establecldas en el Art. 2' de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR la Resolución N" 1115 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas.-----
Art.ls

Art.2s

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la e registro de la marca ¡HOLA! Y
ETIQUETA Clase 09, Expediente N" 1856

NOTIFIQUESE.

Direcció¡'N¡cionel dc
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Resolución-"O 'X

Asunción,

GO
PA

?
PoR I.-A, CUAL SE REVoCA LA RESOLUCIÓN N9 2.117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR

I..A DIRECCIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA.EMISA", C[á.SE 09,

EXPEDIENTE N' 41850/2017, A NOMBFE DE SAIT BATERI.AS SL.- - - -

0 g ABR 2tJ25

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convenclonal de SAIry BATERTAS SL

en contra de la Resolución Ns 2.117 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

eue, en fecha 05 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de SAFTBATERIAS SL

e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución Ns 2.117 de

fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas'

eue, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que no hizo lugar a la reconsideración

interpuesta y concedió el recurso de apelación interpuesto'-----------

Que, en fecha 25 de abril de 2019, el representante convencional de SAFT BATERIAS SL expresó

agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y Ilama autos para resolver en fecha

02 de julio de 2019.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose el examen de registrabilidad de

la citada marca, ésta Dirección 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 confusión o de asociac", Esta secretaría

aha constatado la existencia de la marca "EMISA" amparada en la clase 35, registrada con el ne 428.247 en

fecha 10/08/2016 a favor de ELECTROMEC INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA (EMISA) en donde ambas

denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas

existe relación de c/ases. - En consecuencia no ha lugar a lo solicitado ( )" -- '-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A frn de clarificar los términos

"electroquÍmicos" y "electromecánicos" que podrian causar confusión, agregamos un extracto de la

definición que les otorga la Real Academia Española.../... Como puede verse, la primera se trata de una parte

de la quÍmica que analiza los fenómenos quÍmicos que producen electricidad y los fenómenos que

provocan transformaciones químicas. En cambio, la segunda se refiere a la técnica que estudia las
-aplicaciones 

de la electricidad a la mecánica, como serÍa el caso de los motores eléctricos.../...Teniendo esto

presente, corresponde afirmar que, si bien es cierto que entre las denominaciones en Pugna existe

identidad, no es menos cierto que las mismas pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre si, por lo

que se concluye que no existe relacionamiento entre los productos y servicios, y consecuentemente el

púbtico interesado o consumidor no asociará una marca con otra(...)

Que, corresponde a esta dependencia adminlstrativa resolver sobre la nod

interpuesto
I
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 2.II7 DEFEcHA 27 DE NoVIEMBRE DE 2018, DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA "EMISA", CLAsE 09,
EXPEDIENTE N" 41850/2017, A NOMBRE DE SAITT BATERIAS SL.---.

Que, tal como Io expresa el Art. I de la Ley N. l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artrficiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
sentido, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la marca
antecedente "EMISA" se encuentra registrada en la clase 35 del nomenclador internacional, para la
cobertura de los siguientes servicios: " lmportacion, exportacion, representacion y comercializacion de
productos electromecánicos en general. Se reivindica la etiqueta tal cual luce la que se adjunta'", mientras
que la marca en trámite de registro "EMISA" solicita en la clase 09 Ia siguiente cobertura de
oroductos:"Generaclores electroquÍmicos primarios y secundarios, pilas, acumuladores eléctricos, baterÍas
de generadores electroquÍmicos, condensadores electroquímicos, supercondensadores, aparatos y
armarios de alimentación con energÍa eléctrica, aparatos y armarios de alimentación sin interrupción con
energÍa eléctrica, cargadores; aparatos y dispositivos de transformación de la corriente eléctrjca, en
particular onduladores, reguladores de corriente eléctrica y de tensión, convertidores de frecuencia,
convertidores de tensión, rectificadores e inversores de corriente eléctrica; aparatos y dispositivos para el
control, la gestión, la supervisión local o a distancia y la seguridad de los aparatos y dispositivoi antes
mencionados, en particular cortocircuitos, aparatos de medición y de control térmico, dispositivos contra
incendios, dispositivos de protección contra sobretensiones; software para el control, la gestión y la
supervisión local o a distancia de los aparatos y dispositivos antes mencionados". Vemos asÍ que el
principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de
protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido,
en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las clases, las coberturas y
los posibles puntos de comercialización de las marcas analizadas, por ende, al no poseer una conexión
competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre ambas
marcas.-----

Que, en ese sentido, en virtud del lrt. 7' de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un regtstro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las
marcas en pugna D,Q comParten la misma clase del nomenclador internacional, además de que la registrada
abarca servicios mientras que la solicitada abarca productos, por tanto, al no poseer una conexión
competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre ambas marcas. ------

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
coniunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,
pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, psfa \endencia
administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de te
solicitud de autos. ----------"rr+----eE\-
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA I¿. RESOLUCIÓN Ng 2.II7 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR

[.A. DIRECCIÓN NE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA'EMISA", CLASE 09,

EXPEDIENTE N" 41850/2017, A NOMBRE DE SAIT BATER1AS SL.----

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UE LVE

Art.le REVOCAR la Resolución Ns 2.117 de fecha 77 de noviembre de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

GOBIERNO nrr I PARAGVÁI
PARAGUAY REKUAI

ArL2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de

"EMISA", clase 09, Expediente N' 41850/2017, solicitada
registro de la marca

a nombre de SAFT
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Resorución$+S 5
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N" 123 DE FECI-TA 03 DE FEBRERO DE2O22Y N9 I.593

DE FECHA 08 DE sETIEMBRE DEzozz,DICTADAS poR LA otRgcclóN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N'
18L63 I2O2I,A NOMBRE DE PALO AI-TO SOCIEDAD ANONIMA

Asunción, ,g ABI? 20:15

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PALO AIJIO

SOCIEDAD ANONIMA en contra de las Resoluciones N" 123 de fecha 03 de febrero de2022 y Ne 1.593 de

fecha 08 de setiembre de2022, dictada por la Dirección de Marcas, yi'-'---------

RE SULTA:

Que, en fecha 0l de junio de 2O2Z se presenta el representante convencional de PALO ALIO

SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Ns 123 de fecha

03 de febrero de2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de PALO ALTO

SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1593 de fecha 08 de

setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de Octubre de 2022fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023, el representante convencional de PALO AUIO SOCIEDAD

ANONIMA expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha t9 de septiembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 123 de fecha 03 de febrero de 2022 considera qrue: "(...) Que habiéndose

realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca: Expediente 2011-1140410 Denominación CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOUATION Clase 44

Registro 367493 Titular Pharma Internacional S.a (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi

idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de

confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas,

no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) Que, en primer lugar quiero

manifestar que la marca "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQIJETA se encuentra registrado a nombre de mi mandante.

ADEMÁS CzMUNICAR QUE LA MARCA "CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION", CLASE 44,

VENCIO EN FECHA 05/09/2022 Y SU PERIODO DE GRACIA FENECIO 5 DE MARZO DE 2023. LA FIRMA

PHARMA INTERNATI2NAL 5.A., YA NO TIENE INTERÉS EN ESTA DENOMINACIÓN G.)"..

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

corresponde analizar si laQue, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según

a,

No.la base de datos de la DIN

xW
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Resolución

POR I.A CUAL SE CONFIRMAN IáS RESOLUCIONES N" I23 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE2O22Y Ng I.593
DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE2O22, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N'
1816? I 2O2I, A NOMBRE DE PALO AI.JTO SOCIEDAD ANONIMA. - - -.. - -.. - -. : -

367493 de la marca "CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION", Clase 44 a nombre de pharma

International S.a. venció el 05 de septiembre de 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.----

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas Iimitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ieyr a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca,
no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
general.

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

Que, esta Dirección General, considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 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 designación del producto o servicio de que se trate, o guepueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna característica delproducto o servicio".-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LIFE SCIENTIFIC Y ETIeUETA,
resulta descriptiva o genénca para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los sery¡c.¡os que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los seruicios que se desea amparar.

Que, la denominación solicitada está compuesta por la combinación de dos términos del idioma
inglés, "LIFE" y "SCIENTIFIC", los cuales, al ser traducidos al español significan "vida" y "cientÍfico",
respectivamente. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la
clase 44, específicamente: 'servicios de la clase 44 tales como: Servicios de Fumigación de insecticidas en la
agncultura, Consultoria en agricultura, Consultoría en agricultura, horticultura y silvicultura, ConsultorÍa
en explotaciones agricolas, Control de malas hierbas, Control de plagas en agricultura, Control de termitas
en agricultura, Destrucción de animales dañinos en la agricultura, Destrucción de animales dañinos para la
agricultura, horticultura y silvicultura, Diagnóstico de enfermedades, Difusión de abono con productos
químicos hortÍcolas, Esparcimiento de fertilizantes, Servicios agríco1as. " De acuerdo con lo
concluye que los términos "LIFE" y "SCIENTIFIC" hacen referencia explÍcita a los campos de

SC

\,
ciencia y la vida en general, lo que sugiere que la combinación de ambos constituye.una

,' ¡,ir¡r,,,tíOlncrel I ntcrina

' lli:ffi/. I; ll;ir : : : ¡ I ;;l;: I

'ArtÍculo 6o.- La Dirección de la Propiedad lndustrial en rnterés del público, podrá denegar el rr
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notiflcación al solicitante,
titular de la marca registrada.
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Resorución.0j-ffi 5
POR LA CUAL SE CONFIRMAN I.¿.S RESOLUCIONES N' I23 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEaOZZ Y N9 I.593

DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE}O¿L,DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE

DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N'
18163 I 2O2I,A NOMBRE DE PALO AI;IO SOCIEDAD ANONIMA

de los servicios solicitados. Este uso de vocabulario relacionado con los aspectos científicos y biológicos

aplicados a la agricultura y otras áreas vinculadas, puede tnterpretarse como una falta de originalidad y

novedad suficiente para que la denominación se distinga de otras marcas ya existentes en el mercado. En

consecuencia, se cumplen los requisitos doctrinarios para calificar Ia solicitud como una marca

estrictamente descriptiva. En este sentido, la denominación podrÍa estar incursa en alguna de las

prohibiciones contempladas en la normativa aplicable, específicamente en el inciso e) del ArtÍculo 2, por lo

que no serÍa posible considerarla como una marca evocativa o sugestiva

A-l respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos

evocativos registrables J¡ los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el

producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se

trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca seria engañosa. El signo

descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes,

etcétera.
describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará. en menor o mayor

srado. de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que

-

se use para describir caracterÍstica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una

desisnación descriotiva."2. El subrayado es nuestro.

-

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

de registrabilidad de la solicrtud de registro, en virtud al inc. e) del Art.2 y el Art. 6 de la Ley N' 1294198 de

Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones,

por tanto, corresponde confirmar las Resoluciones recurndas. -------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL Ie CONFIRMAR las Resoluciones N' 127 de fecha 03 de febrero de 2022 y Ne 1.593 de

fecha 08 de setiembr e de 2022, dictadas por la Dlrección de Marcas.-

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LIFE SCIENTIFIC Y

ETIQUETA", clase 44, Expediente No l8t63l2D2l, solicitada a nombre de PALO AUIO

ArL 39 NOTIFÍQUESE. .-------.

'"DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot' 2017 - Pag 76.

SOCIEDAD ANONIMA.
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PoR LA CUAL SE REVoCA LA RESOLUCIÓN N9 600 DE FECHA 11 DE ABRILDE2023, DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA "SANATORIO

SAGRADo coRAZÓN", CLASE 16, EXPEDIENTE N' 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRIIANICO

sA.----------

0 9 /1BR 2025

representante convencional de SANATORIO

1l de abril de 2023, dictada por la Dirección de

RESULTA:

eue, en fecha 11 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de SANATORIO

BRITANICO S*al e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 600 de fecha 11de abril de

2023, dictada por Ia Dirección de Marcas.

eue, en fecha 06 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

eue, en fecha 27 de octubre de 2023, la representante convencional de SANAIORIO BRTIANICO S.A.

expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 0I de noviembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(.) Que, la solicitud de registro de la marca

SANATORIO SAGRADO CORAZÓN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. Que

habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en

dicha clase de la marca: Expediente 2017-1780357 Denominación COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

AHORRO, CREDITOS y SERVIüOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA Clase 16 Registro 466941Titular

Cooperativa Multiactiva De Ahorro, Creditos Y Servicios Sagrados Corazones Limitada(PY). Comentario:

quá las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfrca, en una

misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de

conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" --"'--

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En efecto, la marca antecedente

es un signo compuesto constituido por nueve palabras, cuyo contenido ideológico es indicativo de una

COOO1ERATIVA.; mientras que la marca solicitada por mi mandante es un signo compuesto constituido

por sólo tres palabras, que hacen referencia a un CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA.../...Además, al

contener cada una de las marcas un contenido conceptual indicativo de la actividad distinguida, resulta

desacertado sostener que las mismas no se distinguen perfectamente entre si y mucho menos que podrían

llegar a ser confundidas.../...LOS SIGNOS EN PUGNA YA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO

piciplc¡upNTE EN LA )LASE 44.../... no existe razón jurÍdica valedera o impedimento alguno que nos

haga suponer que dicha convivencia registral no pueda ser extendida también a la clase 16(...)".----'-
::-'^"- /-----\

eue, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedenciá

interpuesto
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POR LA CUAL SE REVOCA LA
orRgcclóN DE MARcAS, EN
SAGRADo coRezóN", CLASE

NESOI.UCIÓN N9 600 DE FECHA II DE ABRILDEhOI3,DICIADA PORLA
EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA'SANATORIO

16, EXPEDIENTE N' 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO
S.A.

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N. l}g4lgg,las marcas son signos que sirven para drstinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones Para el registro de una marca; es declr, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confuslón entre las mismas. De esta
manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden
de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten los vocablos "SAGRADO" y
"CORAZÓN", en plural y singular respectivamente, no necesariamente causarán confusión en el seno del
público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, ya que la solicitada se
comPone de tres vocablos y la registrada de ocho vocablos, y en conjunto dejan una impresión muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:

SANATORIO SAGRADO CORAZÓN golicitada), y

COOPERATTVA MULTIACTTVA DE AHORRO, CPÉDITO
Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA. (base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica
resPecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una
marca, para utilizarlo en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles./ AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir elementos, en este caso
"SAGMDO" y "CORAZÓN", no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en
cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico y conceptual a fin de comprender
el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia en las palabras iniciales de
las denominaciones analizadas, como "SANATORIO" y "COOPERATTVA MULTIACTIVA DE AHORRO,
CRÉDITO Y SERVICIOS", orientan al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es asÍ que,
SANATORIO otlede definirse como un "Establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de
enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o climatológicos'1 mientras que el
término COOPERATIVA hace referencia a "una asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones Iturales
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y de

I Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
2 httns://dle.rae.es/sanatorio
I httos ://ica.coon/es/cooDerativas/que-es-una-cooDerativa

De esta
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POR LA CUAL SE REVOCA I-A. RESOLUCIÓN N9 600 DE FECHA II DE ABRILDE 2023, DICTADA POR I.á.

DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO
SAGRADO CORAZÓN", CLASE 16, EXPEDIENTE N' 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRTTANICO
s.A.----------

forma, se observa que está asociada principalmente con el sector médico, mientras que la marca

antecedente está vinculada al ámbito financiero. Esta diferencia en ia naturaleza de las entidades y los

productos ofrecidos, disminuye considerablemente elnesgo de confusión entre ambas marcas.

Que, además se ha corroborado en la base de datos de esta Institución, lo señalado por elrecurrente

en su escrito exprestón de agravios respecto a la coexistencia previa de ambas denominaciones. En efecto,

el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "SANATORIO SAGRADO

CORAZÓN", en la clase 44 con el Registro N' 566163, y asimismo la titular de la marca antecedente

"COOPERATTVA MULTIACTTVA DE AHORRO, CRÉNTTO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA." SE

encuentra registrada bajo el Ns 466938. Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son

idénticas y no podrán tener coexistencia pacÍfica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten desde el

año2023 en la clase 44, sin que ello haya generado riesgo alguno para elpúblico consumidor.------------------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia

de Ia marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. IJna 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 así se lo ha reconocido.''. -------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

de las prohibiciones de la Ley N" I294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

ArL le REVOCAR la Resolución Nq 600 de fecha 11 de abril de2023 dictada por la Dirección

de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca

"SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", clase 16, Expediente No 2033512022, solicitada

a nombre de SANATORIO BRITANICO S.A.----

o "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUCIÓN N9 599 DE FECHA 1I DE ABRILDE2023, DICTADA POR I..A.

DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO

SAGRADo coRAZÓN", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 2033212022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO

sA.----------

Asunción,[$ ABR 2025
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apelación interpuesto por la representante convencional de SANATORIO

la Resolución Ns 599 de fecha ll de abril de 2023, dictada por la Dirección de

Marcas, y;

RE S U LTA:

eue, en fecha 1l de agosto de 2O23 se presenta la representante convencional de SANATORIO

BRIIANICO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 599 de fecha ll de abril de

2023, dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha 06 de setiembre de 2023 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de octubre de 2O23,la representante convencional de SANATORIO BRITANICO S.A.

expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha Ol de noviembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca

SANATORIO SAGRADO CORAZÓN ha sido presentada para amParar los sen¡icios de la clase 36. Que

habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en

dicha clase de la marca: Expediente 2014-1414865 Denominación COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

AHORRO, CREDITOS Y SERVIÜOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA. COMPROMETIDA CO C]ASC 36

Registro 466939 Titular Cooperativa Multiactiva De Ahorro, Creditos Y Servicios Sagrados Corazones

Limitada(PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener

coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidoris.- por lo que de conformidad al articulo 6s de la Ley 1294/95 de Marcas, no ha lugar a lo

solicitado(. )" --' "-

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En efecto, la marca antecedente

es un signo compuesto constituido por nueve palabras, cuyo contenido ideológico es indicativo de una

COOO1ERATIVA.; mientras que la marca solicitada por mi mandante es un signo compuesto constituido

por sólo tres palabras, que hacen referencia a un CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA.../...Además, al

contener cada una de las marcas un contenido conceptual indicativo de la acüvidad distinguida, resulta

desacertado sostener que las mjsmas no se distinguen perfectamente entre sÍ y mucho menos que podrian

llegar a ser confundidas.../...Los SIGNOS EN PUGNA YA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO

piCinCe¡lnNTE EN LA CLASE 44.../... no existe razón jurídica valedera o impedimento alguno que nos

haga suponer que dicha convivencia registral no pueda ser extendida también a la clase 36(...)".--'--

eue, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no

interpuesto I

ffi
\ii.,
§sry



POR LA CUAL SE REVOCA Iá, RESOLUCIÓN N9 599 DE FEcHA 1I DE ABRILDE 2023, DISTADA PoR LA
ONECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA "SANAToRIo
SAGRADO COREZÓN", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 20332/2022, A NoMBRE DE SANATozuo BRITANICo
sA.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N" lT94lg\,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la vislón en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. De esta
manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden
de ideas, st bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten los vocablos "SAGRADO" y
"CORAZÓN", en plural y singular respectivamente, no necesariamente causarán confusión en el seno del
público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, ya que la solicitada se
comPone de tres vocablos y la registrada de ocho vocablos, y en conjunto dejan una impresión muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a
simple vista la diferencia existente entre las mismas:

SANATORIO SAGRADO CORAZÓN golicitada), y

COOPERATIVA MULTIACTTVA DE AHORRO, CRÉDITO
YSERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIDA. (base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una
marca, para utilizarlo en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas
marcas sean confundibles.d AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir elementos, en este caso
"SAGRADO" y "CORAZÓN", no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en
cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico y conceptual a fin de comprender
el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia en las palabras iniciales de
las denominaciones analizadas, como "SANATORIO' y "COOPERATTVA MULIIACTIVA DE AHORRO,
CRÉDITO Y SERVIOOS", orientan al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es asÍ que,
SANATORIO ouede definirse como un"Establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de
enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o climatológicosl, mientras que el
término COOPERATIVA hace referencia a "una asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a su.s necesidades y aspiraciones económicas, socia
comunes por medio de una emPresa de propiedad conjunta y democráticamente
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I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2Oi3
2 httns://dle.rae.c"s,/sanatorio
3 h(us://ica.coon/es/coonerativas/oue-es-una-coonerativa
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5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 599 DE FECHA II DE ABRILDE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE RTGISTRO DE I.A "SANATORIO
SAGRADO CORAZÓN", CLASE 36, EXPEDIENTE N" 2033212022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO
s.A.----------

forma, se observa que está asociada principalmente con el sector médico, mientras que la marca

antecedente está vinculada al ámbito financiero.. Esta diferencia en la naturaleza de las entidades y los

servicios que ofrecen disminuye considerablemente el riesgo de confusión entre ambas marcas.

Que, además se ha corroborado en la base de datos de esta Institución, lo señalado por el recurrente

en su escrito expresión de agravios respecto a Ia coexistencia previa de ambas denominaciones. En efecto,

el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "SANATORIO SAGRADO

CORAZÓN", en la clase 44 con el Registro N' 566163, y asimismo la titular de la marca antecedente

"COOPERATIVA MULTIACTTVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES UTDA." SC

encuentra registrada bajo el Ns 466938. Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son

idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten desde el

añ,o 2023 en la clase 44, sin que ello haya generado riesgo alguno para el público consumidor.------------------

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia

de la marca oponente diciendo: "IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se

discute la confusión 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 así se lo ha reconocido.'A. -------

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE SUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución Ns 599 de fecha Il de abril de2023 dictada por la Dirección

de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca

"SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", clase 36, Expediente No 2033212022, solicitada

ArL 3a

Resolución

o "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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Asunción, 0g ABR 2025

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLANBIA

PERFORMANCE NUTRITION LIMffiD contra la Resolución Ns 784 de fecha l0 de octubre de2O23, dictada

por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de GLANBIA

PERFORMANCE NUTRITION LIMITED e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 784 de

fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 26 de marzo de 2024, el representante convencional de GLANBIA PERFORMANCE

NUTRITION LIMITED expresó agravios; dictándose en fecha 04 de abril de2024la providencia por la cual se

tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el

término de ley.

Que, en fecha 16 de abril de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos

para resolver en fecha 22 de abril de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre

las marcas ON, solicitada en la clase 35, y ON, registrada en la clase 05, debido especialmente a la "diferente

naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los

requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se

encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo .../... Que,
aunque las denominaciones sean iguales, la diferencia de los servicios y productos implicados aleia

indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar las diferencias visuales exisfenfes

entre las mismas, la oponente es L)na denominación mixta y la solicitada es denominativa, como podemos

visualizar, con lo cual se acentúa aún más las diferencias exrstentes Ltna con otra. (...)".--

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas manifestaciones son una

muestra del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición, en donde ni siquiera fueron
considerados la totalidad de los registros de mi mandante. En efecto, no solamente fue invocado el registro

de la marca ON Y ETIQLIETA concedido en nuestro paÍs en la clase 5, sino que también fueron invocados

registros extranjeros de la misma marca y otras variantes de ella, concedidos en varios países, en las clases 5,

29, 30, 32 y 35 (clase pedida en autos ), registros cuya existencia quedó acreditada a través de la Declaración

en el escrito de oposición, el cual evidentemente no fue tenido en cuenta, también-fueron

otros registros de marcas que ostentan el vocablo ON, concedidos en nuestro p¡Í|,'iamib'sq
(swoosh), oN (swoosH) )PTIMUM NIJTRITION Logo, ON OPTIMUM NUTRITION iNSL§

Abg.
tl ir

Ilirt'c c

I
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Logo, OPTIMUN NUTRITION y OPTIMUM NUTRITION (Swoosh). Vale decir, no fue considerado por la
Señora Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos el hecho de que mi representada posee una amplia
familia de marcas con el vocablo ON dentro de su denominación.../... la marca ON de mi mandante goza de
los caracteres de fama y notoriedad, extremo mencionado en la Declaración lurada ofrecida en dicha
oportunidad.(...)". ---------------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expre sa " (...) Vemos que las marcas
han sido solicitadas en clases totalmente diferentes: por un lado, tenemos la clase 35 SERWCIOS DE VENTA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, )'Por el otro la clase 5 SLIPLEMENTOS NIJTRICIONALES,; esta diferencia de
c/ases nos indica que los productos y servicios van enfocados a públicos totalmente distintos, y serán
comercializados en sectores totalmente diferentes (...)". ------ --

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

Que, en primer término, Ias marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si exrste posibilidad de confusión entre las mlsmas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia adminlstrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "ON" a nombre de EL SHAH SA.y Ia marca oponente "ON" a
nombre de GLá,NBIA PERFORMANCE NUTzuTION LIMITED. - - - - - - - - - - -

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ON" y Ia marca
oponente uON", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita, contiene idéntica estructura a la
registrada y comparten en ei mismo orden las dos letras que conforman la denominación de Ia marca
oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en

Pugna.------

ON (marca solicitada), y
ON (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En el caso de autos, vemos que
la marca oponente "ON" se encuentra registrada en la clase O5 del nomenclador internacional, para la
cobertura de los siguientes productos: "suplementos dietarios y nutricionales, suplementos dietarios
alimenticios, barras nutricionales, suplementos nutricionales de vitaminas y minerales, reemplazos de
comidas y suplementos dietarios en forma de preparado e ingredientes para varias bebidas en polvo y listas
para mezclar"; mientras que la marca en trámite de registro "ON" solicita la cobertura para los servicios
comprendidos en 1" 

"lase 
?5: "Venta de alimentos y bebidas tales como: bebidas alcohólicas, gaseosas, agua,

energizantes, jugos, snacks, papas fritas, galletitas, dulces, alimentos enlatados; publicidad y franquicias."
De ello se colige, que ambas marcas operan dentro de la industria de alimentos y bebidas. En particular, los
productos de ambas marcas, como los snacks y las barras nutricionales, o los alimentos-
reemplazos de comidas, podrÍan inducir a confusión entre los consumidores. Esta su
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categorías de productos y servicios hace que las posibilidades de asociación entre las dos marcas sean

considerablemente altas. Por lo tanto, Ia similitud en las coberturas de productos y servicios podría generar

una percepción errónea en el público, llevando a una confusión directa entre ambas marcas.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más

por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aParezcan en ellas, sino de

los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que

en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos

distintos no tiene otra frnalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el

fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t

Que, asÍ también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza

del carácter de notoria, el críterio que se al¡lica en el cofejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de

evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del público consumidof'z y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar

la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un

empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada

sobre la notoriedad de Ia marca oponente extranjera "ON", tenemos que: "Durante más de 30 años,

Optimum Nutrition@ ha sido la marca en la que confían atletas profesionales y entusiastas del

gimnasio..../...Con instalaciones de producción de vanguardia en Middlesbrough, Reino Unido, Opümum

Nutrition es una de las pocas empresas de nutrición deportiva que fabrica en todas las categorÍas de

productos.../... Los productos de Optimum Nutrition están disponibles en todo el mundd...". En base a lo

mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza

del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos

que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no drstinguen idénticos

productos, manifiesta el Dr. Otamendi: 'En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las

siguientescircunstancias:MismogénerodeproductoS'..M;Productosdedistintas
c/ases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma frnalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusión ... Confusión entre productos ), servicios: LJn servicio de reparación de

televisores por su relación Íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos

son confundible s...'o .- - -

eue, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya

que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación

existentes entre las mismas, no se puede pasar por alto 1o establecido en Art. 2 Inc f dq Ia Ley I

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de lndtrstria y Comercio. Colombia. 2005

' 'DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
3 tlttlrs: rtrrrr'.onlinru¡lttutritiotr.cotrt cn-tts ¡hottl-tts
l "DERECHO DE MARCAS'- Jorge Otamendi. g" Ed.. GABA, Abeledo Perrot' 2ol7
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exPresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa
marca, situación 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 confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo s 6e y Ze
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia admrnistrativa revocar la
Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.Ie

Art.2e

Art.3e

REVOCAR la Resolución Ne 784 de fecha l0 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ON", clase 35, Acta N'
7163512021, solicitada a nombre de la firma EL SHAH

\'{l

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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esunción, l5ABR20?5

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GINO

FABRIZIO MATTEUCCI en contra de la Resolución N" 720 de fecha 27 de septiembre de2023, dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----'---'--

RE SULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de GINO FABRIZIO

MAfIEUCCI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 720 de fecha 27 de

septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que,
interpuesto.

en fecha 29 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

Que, en fecha 10 de mayo de 2024, el representante convencional de GINO FABRIZIO MAffEUCCI

expresó agravios; y en fecha 01 de agosto de2024,fue contestada la expresión de agravios, en consecuencia

esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.--

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un estudio exhaustivo de la

controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada T TERRACOTA se trata de la misma

denominación protegida a nombre de MARÍA TERESA ANGULO SARUBBI en clase muy relacionada, con

las ya registradas, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.../... Que,

en razón de las identidade.s ex¡sfentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede

verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las

marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios que serían enfoques similares que se dirigen a

audiencias parecidas. Estas semejanzas podrían resultar a una confusión de una competencia directa en el

mercado, lo que dificultarÍa su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los

consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".--"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GINO FABRIZIO MAffEUCCI y manifiesta: "(...)

Estamos frente a una marca evocativa cuando la combinación de una letra al principio que es la "T" y luego

seguido de la patabra "TERRACOTA" que serían separados y bien definidos en dos partes o dos vocablos

comunes resulta suscepüble de originar un conjunto con propia sustantividad y carga iva suficiente

para cumplir con su misión distintiva, sin describir el producto o servicio a disti' 'mente

sugiriendo las cualidades o funciones de aquel, a diferencia de las marcas desc-,

Breuer Moreno, son las que califrcan de forma precisa y usual un producto de la cl¿ ido la
de

,x
s*i*l

jurisprudencia ha dispuesto la regla de Ia visión de conjunto en relación al cotej
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registro de marcas. Es decir que las marcas se analizan como un todo, sin seccionar sus partes. "para
apreciar la posibilidad de registrabilidad no son determinantes los diversos detalles, sino las características
tÍpicas, la impresión general y los principales elementos del signo (...),,.-

Que, entre otros argumentos, contesta la expresión de agravios el representante de MARÍA TERESA
ANGULO SARUBBI y manifiesta: "(...) La pafte agraviante argumenta que la denominación "TTERRACOTA"
no es genérica y que su combinación con la letra "7" al inicio y "TERRACOTA" aI final forma un conjunto
con suficiente carga expresiva distinta. No obstante, es necesario recalcar que el término "TERRACOTTA" es
ampliamente utilizado para describir un tipo de material cerámico, y su uso en marcas puede inducir a error
o confusión en el público consumidor, independientemente de la inclusión de la letra "7". La carga
distintiva alegada no es suficiente para diferenciar la marca solicitada de la registrada, especialmente
considerado que ambas operan en sectores que pueden ser relacionados por el consumidor medio (...)".-----

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T TERRACOTA y
ETIQUETA (solicitada en clase a\ y la marca Oponente: TERRACOTTA Y ETIQUETA, registrada en las
clases: 35,39 y 45, bajo los Registros Ns: 487.9Ol,52O.g52,52O.g53,respectivamente.--------

Que, en primer término, respecto del cotejo marcario entre las denominaciones T TERRACOTA y
ETIQUETA (solicitada) y TERRACOTIA Y ETIQUETA (marca oponente), debe tenerse presente que el
análisis comparativo de los signos distintivos debe realizarse conforme a una apreciación de conjunto,
principio rector del derecho marcario, evitando cualquier fraccionamiento artificial de los elementos
constitutivos de las marcas. Dicho análisis tiene como finalidad determinar si la impresión global generada
por una de las marcas puede inducir a confusión, asociación indebida o conexión competitiva con la otra.
En este contexto, si bien es cierto que ambas denominaciones comparten elvocablo "TERRACOTA", no es
menos cierto que, Para efectuar el análisis de confundibilidad, resulta indispensable considerar las
coberturas especÍficas de los signos distintivos en cuestión, asÍ como los elementos adicionales que los
conforman, los cuales inciden en Ia percepción general del consumidor promedio.----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente 'TERRACOTTA Y ETIQUETA" registrada para servicios de la clase 35: "SERVICIOS DE
IMPORTACIÓN, NXPONTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE ARTÍCULIS DE ALFARERÍA Y
CERÁMICA, SERVIÜOS DE PUBLICIDAD"; CIASC 39: SERVICrcS DE ALMACENAMIENTO, DEPOSITO,
DISTRIBUCION, EMBALAJE, EMPAQUETADO Y TRANSPORTE DE ART1CULIS DE ALFARER|A Y
CERÁMICA; clase 45: SERVICrcS DE REDES SOCTALES EN LÍNEA, mientras que la marca en trámite de
registro "T TERRACOTA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43
"SERVIAOS DE RESMURANTES"______ z.r:r¡\<____

Que, En observancia del ArtÍculo 7 de la Ley de Marcas, se ha procedid
Sistema Unlclase, el cual exige la obtención de un registro autónomo para c
servicios cuya protección se aspire. En el presente caso, la marca oponente incu
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vez que no dispone de registro en la clase 43, ámbito en el que se pretende registrar la marca solicitada,

denominada "T TERRACOTA Y ETIQUETA".En consecuencia, se advierte que las marcas en litigio no solo

difieren en su clasificación dentro del nomenclátor internacional, sino que también manifiestan

divergencias en cuanto a su alcance y cobertura. Tal circunstancia favorece la posibilidad de una
coexistencia armónica entre ambas marcas, particularmente en virtud de que los elementos distintivos de

cada una permiten establecer una diferenciación nítida. Es pertinente destacar que la coexistencia pacífica
de marcas constituye un principio cardinal en el derecho marcario, cuyo propósito es conciliar Ios

derechos de los titulares de marcas y fomentar la competencia leal en el mercado. En el presente caso, la

falta de coincidencia en la clase y en las coberturas, aunada a la diferenciación patente entre las marcas,

justifica la viabilidad de una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnrtud, ya que la primera (marca solicitada)

contiene un fondo de color marrón, una gran letra "T" estilizada como una columna arquitectónica

decorada con elementos florales y una especie de mosaico y la denominación en la parte baja de la
columna, mientras que la segunda (marca oponente) está compuesta por un fondo blanco, minimalista, con

una maceta que emerge del lateral izquierdo, integrada con la denominación.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la

conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, por lo que podría darse una

coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la

resolución recurrida.
PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 72O de fecha 27 de septiek

MARCASOLICITADA MARCA OPONENTE

Mrrlrln[orl

Art. le
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

TERRACOTA
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Resorución*.o 1g 7
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" T}ODEFECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE}O}3,DICTADA POR
I.á, DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "T TERRACOTA Y ETIQUETA", C[á,SE 43, EXPEDIENTE N 2262686, A NOMBRE DE GINO
FABRIZIO MATTEUCCI....----------

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca 'T
TERRACOTAY ETIQUETA", clase 43, Expedi solicitada a nombre de
GINO FABRIZIO MATTEUCCI. -.. - -.. -... - - - --.

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Dirccció¡ ttnrr¡l
Direcció¡ l"lacionei dc ¡d lntelciluei
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Resoruciónn,mX H*""'
PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUCIÓN N9 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA,THEBOSS VAPE &
cHopp y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA

CABRERA..

Rrr.,.ió.,, 
'l 5 ABil 2ú25

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de fAMERALEJANDRO

CUELLA CABRERA en contra de la Resolución Ns 942 de fecha 15 de junio de2022, dictada por la Dirección

de Marcas, yi- - - - -' - - -- -

RES ULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de |AMER

ALEJANDRO CUELLA CABRERA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 942 de

fecha 15 de junio de2022, dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha 28 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 18 de octubre de 2O23,la representante convencional de JAVIERALEfANDRO CUELLA

CABRERA expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama

autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2023.-

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la Solicitud de registro de la marca TIIEBOSS

VA7E & CHOpp ha sido presentada para amparar los sen¡icios de la clase 43. Que habiéndose realizado la

búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:

THE BOSS, clase 30, Registo Ne 4l7.O34,TitularIGNTLICI(YFRIED CHICKENINTERNAfiONALHOLDINGS

Llc. Comentario: eue las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia

pacífica, en clase relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de

conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (,..)" -"--'

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, el hecho de que ambas

denominaciones posean en común "IJN" solo término, no significa que exista entre ellas algún tipo de

identidad o riesgo de confundibilidad que no permita la coexistencia pacÍfica de las mismas. Las marcas

enfrentadas tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que Poseen
elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disimiles.../... Así mismo, es importante resaltar que

las marcas enfrentadas comercializan productos totalmente diferentes, ya que la solicitud de mi mandante

comercializa exclusivamente metales. Mientras que la marca base del rechazo comercializa colchones y
somieres (.) -'

eue, corresponde a esta dependencra adminlstrativa resolver sobre la proced

interpuesto.

Que, tal como lo expresa el Art' 1 de la Ley N' 1294198' las marcas son sigl

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

o del recurso
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Resolución ffi
RESOLUCIÓN N9 942 DE FECHA 15 DE IUNIO DE2022, DICTADA POR LA

EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "THEBOSS VAPE &
43, EXPEDIENTE N' I9424T3, A NOMBRE DE IAVIER ALEIANDRO CUELLA

CABRERA.

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 válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en prlmer término, Ias marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos
que la marca base de rechazo "THE BOSS" se encuentra registrada en la clase 30 del nomenclador
internacional, para la cobertura de los siguientes pLAú¿stAs: " Café, te, cacao y sucedaneos del cafe, arroz,
tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pasteleria y confiteria,
helados, azucar, miel, iarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, sa,lsas
(condimentos), especias, hielo, sandwiches, arrollados'", mientras que la marca en trámite Je registro
"THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA" pretende amparar los siguientes servicios'."servicios de suministro
de bebidas, servicio de información sobre recetas para confeccionar bebidas, suministro de bebidas
A]COdó]iCAS OBS:NO SE REIVINDICA EL TJSO EXCLL]SIVO DE LAS DENOMINACIONES VAPE & CHOPP".
Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite
enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su
protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto
a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer
una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre
ambas marcas.-----

Que, la marca en trámite de registro "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIeUETA" sugiere una
especialización en vaporizadores y bebidas alcohólicas -especialmente cerveza de barril-, con un diseño
gráfico y estilización que contribuyen a su diferenciación visual. Por otro lado, la marca base de rechazo
"THE BOSS', ampara los productos alimenticios. Por tanto, la confusión ideológica o conceptual es aquella
que deriva de la representación o evocación de una misma idea, característica o concepto entre los signos
enfrentados. Al respecto, Jorge otamendi señala: "Es la representación o evocación a una misma cosa,
caracteristica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra". En este caso, las denominaciones
evocan ideas completamente diferentes. 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 de cada clase a ser
protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca en Ia clase 43,
clase donde se pretende registrar la marca solicitada. De ello se colige que las marcas en pugna no
comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacÍfica entre las denominaciones en pugna.------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad
etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada

de una solicitud, es la

consiste en un dibujo abstracto en forma de diamante invertido, compuesto p"rlifr:íiTl1":ÁSqrqbrq{ondo
oscuro (gris oscuro o negro), dentro de esta figura, las lÍneas crean una forma qle rg.cue¡¿adm.,rji'$"
corbata estilizado, lo que puede simbolizar elegancia, autoridad o estilo 

"¡"i,§tiu," 
i;enisi¡ltg¡ria con |l

Oirc,,i¿t C,,,,,f :, P"Pitdad\urrrirl
Dircccióo N¡cio¡¡l dc Propitdrd Iritltnurl

concepto de "THEBOSS", que aparece justo debajo del sÍmbolo gráfico, escritá &(i,ryt-tp
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PoR LA CUAL SE REVoCA LA RESOLUCIÓN N9 942 DE FECHA 15 DE IUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIREcCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á. "THEBOSS VAPE &
cHopp y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA
CABRERA.-

en negrita, con una mezcla de colores: "THE" en verde claro y "BOSS" en un tono verde más intenso; el

texto secundario "VAPE & CHOPP", se encuentra debajo con letras mayúsculas de tipografÍa mas pequeña y

simple, el fondo es de color gris oscuro casi negro, lo que permite que los colores brillantes del texto

resalten claramente. La marca antecedente, en cambio, no cuenta con una etiqueta distintiva, en

denominativa. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasÍa y al compararlas en su

conjunto con la marca base de rechazo, son drferentes, disímiles, origrnales y distintivas una de la otra, en

todos los planos de comparación.--------

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO

THE BOSS (DENOMINATIVO)

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos

de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su

conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,

pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia

administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la

solicrtud de autos.

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

de regrstrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

de las prohibiciones de la Ley N" l2g4t98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurrldas. --------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 942 de fecha 15 de juni

de Marcas.-

GOBIERNO nrr.
PARAGUAY

8
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Resolución*" 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NE 942 DE FECHA 15 DE IUNIo DE2o22, DICTADA PoR I.-A.
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLICITUD DE REGISTRo DE LA "THEBoSS VAPE &
CHOPP Y ETIQUE-TA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" I9424I3, A NOMBRE DE IAVTER ALEIANDRO CUELLA
CABRERA.-

Art.ze ORDENAR la prosecución de trámites de la d de registro de la marca
.THEBOSS VAPE & CHOPPYETIQUETA',
a nombre de fAVIERALEIANDRO CUELLA

ArL 3e

N'1942413, solicitada

Dirtcción

Diletció¡ N¡cl'on¡l de



Resolución *"0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION NS Z.593DE FECHA 23DE AGOSTO DE 2017, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROYAL
BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N" 1669069, SOLICTTADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED..-....--.

esuncion,'l 5 ABR 2025

VISTO: el recurso de reconsideración, así como el recurso de apelación interpuesto por el

representante convencional de BACARDI & COMPANIY LIMITED, contra la Resolución Nq 2.593 de fecha 23

de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;---"-------

RES ULTA:
Que, en fecha 28 de septiembre de 2017 se presenta la representante convencional de BACARDI &

COMPANY LIMITED e interpone Recurso de apelación en contra de la Resolución Ns 2.593 de fecha 23 de
agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 06 de julio de 2018, la representante convencional de BACARDI & COMPAI.IYLIMITED
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 14 de diciembre de 2017.--------

CONSIDERANDO:
Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca "ROYAL

BRACKLA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase j3. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"ROYAL CLUB", registrada con el número 334.008 en fecha 21 de junio de 2O1O a favor de MOLINO
ASUNCENO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA (M.A.A.H.S.A.), Comentario: Que ambas denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, na podrán tener coexistencia pacífrca, en una misma clase, sin creat
riesgo de confusión ente los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley de Marcas,

no ha lugar a lo solicitado (...)".-'--'--'-

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe

considerarse válida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con elementos diferenciadores para con la
marca antecedente, como ser.su conformación gramatical, la fonética, la visión de conjunto que se tiene de

las mismas, como asi también la diferencia en relación a los productos que amparan las marcas en pugna
.../... fn primer lugar, en lo que respecta a su conformación encontramos que la solicitud de mi comitente
cuenta con dos terminos que la conforman ROYAL - BRACKLA; y la marca base de rechazo se conforma de

la siguiente manera ROYAL- CLUB. De esta manera, claramente se evidencia la existencia de diferencias en

cuanto a su conformación gramatical, dejando a la vista que las marcas en pugna no son idénticas entre si,

puesto que cada una cuenta con un segundo término absolutamente diferente en su denominación .../...

Además, los productos que protegen las marcas en cuestión también logran diferenciarse, ya que si bien
ambas fueron presentadas para la clase 33 la solicitud de mi mandante cubre especÍficamente "whisky

escocés", encontrándose de esfa manera limitada a ello; mientras que la marca base del presente rechazo
ampara "Todos los productos de la clase 33, con excepción de vino y licores", por lo que la ubre los

productos de la clase en cuestión de manera general. Debido a esta razón vislumbramo
mi representada va dirigida a una bebida muy especÍfica que es el whisky escocés, lo
otro elemento diferenciador más para con la marca antecedente; por lo que de ningu
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 Z.SST OE PECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..{ MARCA "ROYAL
BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N'1669069, SOLICITADO PORBACARDI &COMPANYLIMITED..-.---...

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, evaluando el anáiisis de confundibilidad y coexistencia marcaria entre los signos distintivos
"ROYAL BRACKLA" solicitada en la Clase 33 por BACARDI & COMPANY LIMITED y "ROYAL CLUB"
registrada en la Clase 33 a nombre de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA
(MAAH.SA), conforme a los princtpios rectores del derecho marcario y las disposiciones aplicables.--------

Que, al analizar los signos marcarios en conflicto, resulta imperativo aplicar el principio de
apreciación de conjunto, el cual extge que el análisis se realice de manera global, evitando fraccionamientos
artificiales o desmembraciones innecesarias. Asimismo, dicho análisis debe efectuarse bajo una percepción
sucesiva y no simultánea, tal como lo harÍa un consumidor promedio al enfrentarse a las marcas en un
contexto comercial. El resultado que arroje esta visión global constituye el criterio esencial para determinar
si existe o no riesgo de contusión drrecta o indirecta entre los signos en pugna.

Que, si bien "ROYAL BRACKLA' (marca solicitada) y "ROYAL CLUB" (marca registrada) comparten
similitudes iniciales debido a la presencia de los mismos vocablos, es fundamental destacar que el análisis
comparativo de marcas no debe limitarse exclusivamente a un enfoque superficial basado en aspectos
ortográficos y fonéticos.- ---- --------

Que, el derecho marcario establece que la mera existencia de semejanzas ortográficas o fonéticas
entre dos signos distintivos no es suficiente para determinar la existencia de confusión o riesgo de engaño
entre los consumidores, especialmente cuando existen diferencias conceptuales o ideológicas sustanciales
entre las marcas en cuestión. En este sentido, es fundamental considerar que el análisis marcario debe
abarcar una perspectiva más amplia, que incluya la evaluación de elementos como el significado de las
palabras, la impresión general que transmiten las marcas, el tipo de productos o servicios a los que se
asocian, y el público objetivo al que se dirigen. Además, es importante tener en cuenta que el análisis debe
realizarse desde la perspectiva del consumidor promedio, quien no suele prestar una atención minuciosa a
los detalles ortográficos o fonétrcos, sino que se basa en una impresión global de la marca. Por lo tanto, para
determinar si existe riesgo de confusión entre "ROYAL BRACKLA'y "ROYAL CLUB", es necesario llevar a
cabo un análisis exhaustivo que considere no solo los aspectos ortográficos y fonéticos, sino también los
elementos conceptuales, ideológicos y comerciales de ambas marcas, asÍ como la percepción del
consumidor promedio

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles."tPor
consiguiente, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolución.

Que,laambigüedadconceptualoideológicaseoriginaa|invocaro."o.",ffi
concepto o rasgo entre los signos en oposición. Al respecto, Jorge Otamendi se¡a(;i, f{fiá)iuryt
evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distií§uin una

'Abg.
¡ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§' Editorial La Ley. Asunci ón.2013.
I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, \999, p.l8Z
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omEccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿, MARCA "ROYAL

BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N' 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.---.---.-

caso que nos ocupa, las denominaciones en cuestión evocan ideas y asociaciones notablemente dispares.

Por un lado, la marca'ROYAL BRACKLA'puede ser interpretada como un término que evoca conceptos

relacionados con la realeza británica, una asociación particularmente íuerte y arraigada en productos como

el whisky escocés, que a menudo se comercializa utihzando imágenes y terminologÍa vinculadas a la

monarquÍa y la tradición. Sin embargo, a pesar de esta conexión con la realeza, la marca "ROYAL BRACKLA'

no genera por sÍ misma una asociación directa y unívoca con un concepto claramente definido y específico.

En otras palabras, aunque el término "ROYAL' evoca realeza y prestigio, el término 'BRACKLA'no tiene un

significado intrÍnseco que contribuya a una imagen mental concreta y coherente. Por otro lado, la marca

'ROYAL CLUB" sugiere de manera mucho más clara y directa una serie de conceptos interrelacionados,

como nobleza, elegancia, exclusividad y un estatus premium. Eltérmino'CLUB' evoca inmediatamente la

idea de una sociedad o asociación fundada por un grupo de personas con intereses comunes, dedicada a

actividades principalmente recreativas, deportivas o culturales. Estos clubes a menudo se perciben como

exclusivos y elitistas, lo que refuerza la asociación con un estatus soctal elevado y un estilo de vida

sofisticado. Por lo tanto, la combinación de los términos "ROYAL" y "CLUB" crea una imagen mental

coherente y poderosa, que evoca un sentido de pertenencia a un Brupo selecto y privilegiado.-----------------

Que, en consecuencia, cada uno de los signos en disputa generará una representación mental distinta

en la mente del consumidor. Mientras que "ROYAL BRACKLA' puede evocar una vaBa sensación de realeza

y tradición, "ROYAL CLUB' crea una imagen mucho más definida y atractrva de exclusividad, sofisticación y

pertenencia a un grupo selecto. Esta diferencia en la representación mental puede tener un impacto

significativo en la percepción del consumidor y en su decisión de compra, ya que es más probable que se

sienta atraÍdo por una marca que evoca una imagen clara y positiva.----

eue, una prueba de la relevancia del significado conceptual como criterio dlferenciador entre marcas

es el caso de la marca "ROYAL SALUTE", registrada en la Clase 33 (N' 599.478) a nombre de Chivas Holdings

Limited. Si bien esta marca incluye el término "SALUTE", que comparte similitudes ortográficas con "ROYAL

CLUB" y "ROYAL BRACKLA", las diferencias conceptuales son evidentes, evitando cualquier riesgo de

confusión para el consumidor. Este ejemplo refuerza la importancia de considerar el contenido conceptual

como un elemento determinante en el análisis comparativo. ------------

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, esta Dirección General concluye que la marca

solicttada "ROYAL BRACKLA" no genera riesgo de confusión, asociación indebida o conexión competitiva

con la marca base del rechazo "ROYAL CLUB", ya que ambas denominactones presentan diferencias

significativas en los planos conceptual, fonético y visual. Por consiguiente, la marca "ROYALBRACKI.A" no

se encuentra incursa en las prohibiciones previstas en el Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, lo cual

permite garantizar su regtstro sin afectar los derechos de tercero

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD IN
RES UELVE:

Resolución N" 2.593 de fecha 23 de rgorsi.aÉ;,;.fu¿,REVOCAR la
Dirección de

Art. le

Dirtcció¡ N¡cio¡¡l dc Iropitdrd Iortltnual



POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 2,593DEFEcHA 23 DE AGoSTo DE 2017, DICIADA PoR LA
NMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE [á. MARcA "RoYAL
BRACKLA', CLASE 33, EXPEDIENTE N" 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMMD..-------.

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de la sohci de marca "ROYAL
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ResoluciónN" 
.* 

U
poR LA CUAL SE CoNFTRMA LA RESoLUCIÓN N" ó85 DE FECHA 09 DE JULIo DE 2024, DICTADA PoR LA
onpcclóN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL EXPEDIENTEDE oPo$cIÓN A LA SoLICITUD
DE REGIS]RO DE MARCA "ELECTROMONDIAL', CI.ASE 1I EXPEDIENTE N" 4732612023, SOLICITADAPOR

ELECTROBRAS S.RL..

Asunción, 1iA[}i12025

la representante convencional de MK

N" 685 de fecha 09 de julio de 2024, dictada

DtREcctóN NAcIoNAL oE

( *"$, PROPIEDAD
\dP INTELECTUAL

PARAGUAY

0

MSTO: El recurso de apelación interpuesto Por
ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. contra Ia ReSOIUCióN

por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta Ia representante convencional de MK

ELECTRoDoMÉSTICoS MoNDIAL S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N" 685 de

fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 26 de julio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de agosto de 7O24,la representante convencional de MK ELECTRODOMÉSTICOS

MONDIAL S.A. expresó agravios. En fecha 09 de diciembre de2024,la representante convencional de la

firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha t3 de diciembre de 2024 se

Ilamó Autos para Resolver.--

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la

solicitante ELECTROMONDIAL y la marca MONDIAL, se advierte que las marcas en Pugna son muy

diferentes ya que la solicitada consta del prefijo ELECTRO (en general, se refiere a cualquier cosa

relacionada a con la electricidad y la electrónica). De dichas diferencias ortográficas se genera un distinüvo

fonético en el estudios en conjunto.../... Aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas,

en términos fonéticos, ésta simititud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público

consumidor, lo que nos da la pauta que la misma es muy diferenciable de la marca oponente.../... Existen

varios registros con la denominación MONDIAL en diferenfes clases y diferentes titulares, como así

también señalar que existe registro N" 508. 097 en la misma clase ll, con la denominación MUNDIAL

(término en francés MONDIAL), coexistiendo ya con la marca oponente, sin causar confusión alguna por lo

que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada.../... Se puede notar que la solicitud de

registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la maca oponente.../... Ésta Dirección considera

que podrá coexistir pacificamente sin crear riesgo de confusión, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente(...)"

eue, la representante de MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A., presenta su escrito de

expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Esta parte se ratifica que la marca

solicitada incurre en las causales de irregistrabilidad contempladas en los incisos "f' e "i" del aftículo de la

Ley N" l2g4/98 de Marcas, en vista de la semejanza ortográfica y fonética existente entre la marca

previamente registrada por mi mandante y la marca solicitada.../... Si el estudio de la similitud fue realizado

teniendo en cuenta el conjunto, la Directora debió haber tenido en cuenta todas las similitudes y
diferencias en conjunto, para arribar a una decisión una vez se hayan sopesado la suma

§!9§mela Cqsratdo
i lr ¡'. ir re Gr: ¡F+pñeri¡ z
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similitudes y todas las diferencias.../... La marca ELECTROMONDIAL cuyo registro se pide es
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Resolución N"

PoR LA cuAL sE CoNFIRMA tA RESoLUCIÓN N" 685 DE FECHA 09 DE ILJLIo DE zoz4,DIcrADA poR Lrq.
DIREcclóN DE AsuNros MARCARIos Lmcrosos, EN EL EXpEDTENTE or oposicróñ e m§óLiirup
DE REGISTRO DE MARCA "ELECTROMONDIAL', CIá,SE II EXPEDIENTE N" 4732612023, SOLICMADA POR
ELECTROBRAS S.R.L.-

la marca MONDIAL propiedad de mi mandante.../... Efecüvamente existe la alegada similitud ortográfica y
fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición.../... Resulta iÁposible
para el consumidor medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial.../... No hemos
podido encontrar la forma en la que la presente solicitud logre diferenciarse suficientemente del nombre
comercial de mi mandante.../... En mérito de lo expuesto y lo dispuesto por la Ley 1294/98 de Marcas a la
Señora Directora solicito revocar la Resolución N" 685/2024

Que, la representante convencional de la firma solicitante. presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"La Resolución N" 685/2024 debe ser confirmada
dado a gue sus fundamentos son el resultado del análisis realizado por el a-quo respecto a los argumentos
presentados.../... Expresa la oponente en su escrito que: y no ha lugar a la oposición presentaáa por mi
mandante MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. en base a su marca MONDIAL en la misma ilase ll,
pero lo que no menciona es gue no está registrada, sino que la marca base de esta oposición está en trámite
de solicitud.../... No podemos evitar señalar la marcada contradicción en la que cae la oponente al asegurar
que las marcas en conflicto en estos autos ELECTROMONDIAL- MONDIAL no pueden coexistir pero sí
pueden coexistir las marcas M)NDIAL-MUNDIAL dado que claramente lo dice en su escrjti.../... La
oPonente no menciona esas características propias que hacen que la renovación de MLINDIAL no afecte a
la marca de su mandante.../... La Directora de Asuntos Liügiosos analizó con buen criterio los antecedentes
que tenía a la vista.../... Por lo tanto, a la Sra Directora General solicito dictar resolución confirmando en
todas sus paftes la Resolución N" 685/2024

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolución N' 685 de fecha 09 de julio de 2024.

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
visión en conjunto es el cnterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión
entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusiÓn entre la solicitud de registro de la marca ELECTROMONDIAL , solicitada en clase
ll, con la oponente MONDIAL, solicitada en clase lI. -----------

Que, al resPecto, expresa el Dr. Breuer en su hbro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes /os diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la imPresión general y los principales elementos del signo'A 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 que: --------

ELECTROMONDI,AL

MONDI-AL

(marca solicitada)
(marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las marcas analizadas en el caso de autos, si bien es ci
denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no necesariamente causarán
seno del público consumidor, atendiendo que el propio solicitante ELECTROBRAS S.F+

Cnstaldo

Crnefel I nterina. 
,

,:l it ?roPicdad lndutttttt,'BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
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poR r-A cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcIóN N' 685 DE FEcHA 09 DE IULIo DE zoz4, DIcTADA PoR I-A,

onrcctóN DE AsuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL DpEDIENTEDE opostctóN A Lá, SoLIcITLJD
DE REGTSTRO DE MARCA "ELECTROMONDIAL", CI.ASE U EXPEDIENTE N" 4732612023, SOLICIIADAPOR
ELECTROBRAS S.RL..

registro preüo!egiS[Ol§1592Zü de la marca MONDIAL , en la misma Clasgll que fuera solicitado ya en el

añg-¿¡112, lo que eüdencia que la marca ya le pertenece. En ese senüdo, el solicitante busca ampliar la

protección de su marca registrada mediante la adición del prefijo .ELECTRO" creando una diferencia en la

percepción fonéüca y üsual de la marca, lo que le otorga un carácter disünüvo a la presente solicitud. En

resumen, el solicitante intenta obtener un derecho exclusivo sobre una denominación que, en esencia, ya

está protegida representando una estrategia de expansión natural y legÍtima del portafolio marcario de la

emPresa.---

eue, por tanto, la oposición formuiada por MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDTAL S.A. carece de

legiümación sustanüva suficiente para oponerse a una solicitud que se funda sobre un derecho preüo del

propio solicitante, el cual no ha sido objeto de impugnación alguna y permanece ügente.--

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la

marca oponente diciendo: "tLn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute

la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos

marcas, una de ellas registada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es,la

mejor pnteba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido.ú.

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha

confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En ese senüdo,la disünüüdad está

demostrada en el análisis que no generarán confusión entre el público consumidor. ------------

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administraüva considera que la marca

solicitada "ELECTROMONDI.AL' no causarÍa riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente

"MONDIAL", asÍ como tampoco menoscabaria los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde

confirmar la resolución recurrida

PORTAI.ITO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL te CONFIRMAR la Resolución N' ó85 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Liügiosos.

ArL 2e DISPONER la prosecución de trámites de la soli de marca

"ELECTROMONDIAL", Acta No 4732612023, clase 11, s.RL.-

ArL 3o NOTIFÍQUESE por cédula.-----

'? "DERECHo DE MARcAs" - Jorge otamendi. g'Ed.. CABA" Abeledo Perrot,2017 -

J
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PoR Iá cuAL sE REVocA tá, RESOLUCTóN Ne zz7 DE FECI{A zzDE DtcIE[,rBRE DEzoz3,
DICTADA PoR Iá pmPccIÓN DE DIBUJos y MoDELos INDUSTRTALES EN r.t sol.lcrfl,rD DE
MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CALZADO", ACI\ N" 2330825 DE FECHA 26DEABRIL DE
2023, cLAsE 02, suB CLASE 04, soLIctrADAPoR IVÍARIAVIRGINLALABRUNA----

¿sunción, 'l 5 /rilii 'i ' 
a

VISTO: El Expediente Ne 2330825 de fecha 26 de abril de 2023 de solicitud de Registro de
Modelo Industrial denominado "CAIZADO" en la Clase o2 y Subclase 04, solicitado por lvfARfA
VIRGINIA I.A BRUNA,

RESULTA

Que, en fecha 28 de diciembre del2023 se presenta el representante convencional del
solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 227 de fecha ZZ de
diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 31 de enero de 2024 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante el 07 de febrero de 2024. En fecha 14 de junio del 2024 esta
Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 26 de abril de 2023, se presenta
ante esta Dirección, la solicitud del registro de Modelo Industrial denominado "CALZADO", para
amParar su protección en la Clase 02, Sub-Clase 04. (...) y que analizando el mismo el dictamen
técnico DDMI N' 49 de fecha 15 de diciembre de 2023 emiüdo por el examinador que recomienda
la concesion. Que, segun la busqueda realizada se encontro el Registro N' 101319 en el Insütuto
Nacional de Propiedad Industrial INPI de Argenüna de fecha 08 de marzo de 2022. Cabe
manifestar que el registro corresponde al mismo solicitante (ütular), sin embargo se cuesüona la
fecha de la presentacion en nuestuo pais que es el 26 de abril de 2023, en contravencion a los
dispuesto en el Art. 8'El ütular de un dibujo o modelo indusfrial registrado en el exhanjero üene
un plazo de seis meses a partir del regisho en el pais de origen para hacer valer su derecho de
prioridad, presentando la correspondiente solicitud de registuo, con sujecion a las prescripciones
de la presente Ley. A más de ello, del resultado de la búsqueda realizada en intemet arrojó como
antecedente el diseño de CALZADO, correspondiente a la firma de CALZADOS ZARPAS. eue
realizando la comparación de las caracterÍsücas estéticas y visuales la solicitud NO reúne el
requisito de nuevo u original.--

Que, se agraüa el recurrente negando categóricamente que los antecedentes arrojados por
la búsqueda en la base de datos extranjera podúan afectar la novedad de la solicitud presentada
por su mandante, dado que existen diferencias funcionales, estéticas, entre el
mismo y los antecedentes, y no meras diferencias secundarias.--------------

Que, corresponde a ésta Dirección General resolver sobre la

Cristaldo
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poR tA, cuAL sE REvocA I-A RESoLUctóN Ne zz7 DE FEcHA zz DE DIcIEMBRE DE 2023,

DIcTADA poR LA omrccróN DE DtsuJos y MoDELos INDUSTRTALES EN I.n SoLIcITLJD DE

MODELO TNDUSTRIAL DENOMINADO "CALZADO', ACIA N" 2330825 DE FECFIA 26DE ABRIL DE

2023, CI./{,SE 02, SUB CI.I{SE 04, SOLÍCTTADAPOR MARIAVTRGTNIAIáBRUNA.----

Que, la Ley N' 368/81 establece los reqüsitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo

Indusfrial en su Art. 2 el cual üce'. " Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que

sean nuevos, que no sirvan únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contarios al

orden público, a la moral y a las buenas costumbrel

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibuio o

modelo industrial no es nuevo... b) si antes de Ia fecha de su pedido de registro, o de la fecha de

prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier pús, y en

cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier oto medio..."------'-'----

eue, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial por una

supuesta falta de novedad, fundamentada en que el mismo ya aParece como conocido con

anterioridad a su presentación. Que, cabe destacar que la ütularidad del modelo en Argenüna y

Paraguay coincide (María Virginia La Bruna), y que si bien la solicitud Pamguaya fue presentada

fuera del plazo de prioridad de seis meses establecido en el Art. 8 de la Ley N.e 868/1981 -el cual

permite al ütular de un modelo industrial registrado en el extranjero solicitar el mismo registro

en el pais dentro de dicho plazo_, este incumplimiento no constihrye en sf una causal de

rechazo de la solicitud. La consecuencia jurÍdica de no presentar la solicitud dentro del plazo

indicado es la pérdida del derecho de prioridad, es decir, el solicitante no podrá reclamar la fecha

de presentación en el país de origen como válida en Paraguay. Sin embargo, esto no implica la

pérüda del requisito de novedad ni impide, per se. Por tanto, la evaluación de la novedad debe

realizarse de forma independiente al derecho de prioridad, atendiendo a los parámetros

establecidos en los artÍculos 2y3 de la ley.-------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial

consütuye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado se desprende que

el modelo "CALZADO" presenta una configuración üsual distinta, con particularidades en su

diseño que le otorgan una apariencia singular y diferenciada respecto del antecedente citado

considerando las caracterísücas morfológicas, proporciones, líneas, relieves y detalles

omamentales de los modelos confrontados. - - -- - - -- - - -

eue, en efecto, aun cuando existan coincidencias en la categoría de producto -como
ocurre en todo modelo de calzado-, la ley exige la comparación en términos de apariencia

general, no en cuanto a su función, material o uso. En este caso, las

elementos decoraüvos, y la disposición de los cortes y costuras

industrial solicitado genera en el público consumidor una impresión

estándar de novedad exigido por el marco normaüvo nacional.---------

los

Dirccción Gcntr¡l dt lropitdrd Indurtrirl
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Resorución*.o 19 1

POR Iá. CUAL SE REVOCA Ij, RESOLUCIÓN N9 227 DE FECFIA 22 DE DTCIEMBRE DE 2023,
DrcrADA poR rá DTRECCIÓN DE DTBUTOS Y MODELOS TNDUSTRIALES EN LA SOLICITT.TD DE
MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CALZADO', Ag[A N' 2330825 DE FECHA 26DEABRIL DE
2023, CIáSE 02, SUB CLASE 04, SOLICTIADAPOR I\,ÍARIAVIRGINLAIABRLJNA----

MODELO SOLICITADO ANTECEDENTE

Que, cotejando el modelo industrial solicitado'CALZADO" con el antecedente encontrado,
se concluye que el modelo solicitado no es idéntico ni sustancialmente similar al antecedente
citado, y que las particularidades de su diseño jusüfican su registrabilidad como modelo
industrial nuevo.------

Que, en ürfud a las consideraciones expuestas, esta Dirección General concluye que el

modelo industrial solicitado reúne los requisitos legales para ser considerado nuevo y, en
consecuencia, debe revocarse la resolución impugnada.-------------

ArL lo

ArL 2"

PORTANTO,
I¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I,q, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 227 de fecha 22DE DICIEMBRE DE2O23, dictada por
la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovación

del registuo del Modelo Industrial denominado "CALZADO", Acta N' 2330825

de fecha 26 DE ABRIL DE 2023, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma
MARIA VIRGINIA I.A, BRUNA

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de Renovación del registro
del Modelo Industrial denominado "CAIZADO", Acta N' 2330825 de fecha 02

de marzo de 2O22, Clase 02, Sub Clase 04, la firma N,fARlA

VIRGINIALABRUNA...--

ArL 3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

Dirtcció¡ N¡cio¡¡l dt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N' 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE2O24, DI TADA POR LA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 8404212022,
SoLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). - - - - - - - -

e.r.r.ro.''l 5 ABR 2A25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO BIMBO

SAB. DE C.V. contra la Resolución N' 219 de fecha 19 de marzo de2024, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos. yi - - - - - - -- -- --

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO SA.B.

DE C.V. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'219 de fecha 19 de marzo de2O24,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 16 de agosto de 2024, el representante convencional de GRUPO BIMBO SA.B. DE C.V.

expresó agravios; y en fecha 28 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección

llamó autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al realizar el cotejo de las marcas en Pugna DORITOS

DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA (solicitada) vs TAKIS FUEGO Y ETIQUETA (oponente), en conjunto,

encontramos que entre las marcas en pugna no existe identidad en el aspecto visual, se puede constatar

que son diferentes y pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las

marcas no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda

disünguirse de la etiqueta de las marcas del oponente .../... la marca solicitada posee un diseño distintivo y
original que la diferencia de la marca oponente .../... esta Dirección considera que la marca solicitada no se

halla incursa en las causales prohibitivas, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida". -

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Mi mandante es propietaria, según

numerosos registros concedidos tanto en su pais de origen como en otros más, del paquete de color
morado (lila) con la denominación principal en la forma regular sino un trazo que aparenta ser una

pincelada, caracteristicas que son también reproducidas en la etiqueta de la marca DORITOS DINAMITA

FLAMIN' HOT .../... a raiz de que la marca peücionada utiliza el color morado (lila) en su paquete y otras

caracterÍsticas y elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la oposición que el

consumidor caerá en una irremediable confusión .../... la parte figurativa de la marca pedida no es distintiva

ni original pues, según puede ser visto en la base de datos de la Dinapi, las poquísimas etiquetas de color
morado (lila) que en la clase 29 existen son o bien propiedad de mi mandante o bien distinguen productos
diferentes a los productos distinguidos por )as marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes

de ellas .../... las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA son signos que gozan de los caracteres de fama y
notoriedad». - - - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "El envase de

color lila ya es ampliamente utilizado en el rubro de snacks y nadie puede arrogarse derechos absolutos o

una intención de monopolio sobre el mismo, la franja citada por la adversa en plano ) utilizada

en un sin numero de envases y la evocación a la idea de ARDOR mediante el

provoca el comer productos picantes, es algo totalmente común a todos los

tratandose de elemento debiles y no distintivos de la marca oponente .../... al

marca solicitada con la de la oponente, se puede notar claramente que ambas

que



DIRECCIóN NACIONAL DE

V \PROPIEDAD\é INTELECTUAL
PARAGUAY

GORIE,RNO onr
PARAGUAY

I PARAGyÁr
REKUAI

R".oluciO, N"0
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "DORITOS DINAMITA F[-AMIN' HOT y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 8404212022,
SoLICITADA pOR PEPSICO, tNC. (NORTH CAROLTNA CORPORATTON). -------_

hacen distinguibles una de la otra .../... el estilo o fuente de letra utilizado en las palabras DORITOS y
DINAMITA que se diferencia totalmente del estilo o fuente utilizado para la denominación TAKIS .../... la
palabra DORITOS se presenta con un diseño especial que incluye la figura geométrica de un triangulo de
fondo, con colores particulares, y se trata de una marca mixta ya registrada N' 587594 y 557594 en clase 29 y
30 .../... DINAMITA también se presenta con un diseño especial en el que las letras "1" se representan con
unas barras de dinamita .../... es una practica usual que algunos tipos de productos sean identificados con un
colo especifico en su empaque o presentación, como por ejemflo los refrescos de sabor cola con el color
roio .../... ya existe jurisprudencia sobre el caso en análisis en otros países, fales como Perú y Ecuador.../... mi
mandante ya es legitimo propietario de las marcas DORITO y DORITOS DINAMITA en nuestro país .../... to
que mi mandante pretende es ampliar su familia de marcas".

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, el recurso interpuesto por el apelante centra sus agravios principalmente en la imitación de un
conjunto de elementos y colores que distingue a su marca "TAKIS FUEGO Y ETIeUETA". En materia de
propiedad intelectual, el trade dress, o imagen comercial, puede ser definida como: "(...) la apariencia
exterior del producto o del servicio, que también merece la protección del ordenamiento jurídico en la
medida que esto sirva para distinguirlos de los productos o servicios de otras personas o empresa§ (...)".para
evaluar si la apariencia general de un producto puede inducir a error sobre su origen empresarial, se debe
analizar este conjunto de elementos en su totalidad

Que, al analizar detenidamente las etiquetas de las marcas en pugna, se advierte que, si bien
comparten ciertos elementos, estos corresponden a recursos visuales de uso común dentro de la clase 29,
propios del segmento de snacks ptcantes, y no resultan suficientes para generar una evocación indebida ni
inducen a confusión respecto del conjunto de signos distintivos e imagen comercial de cada producto. por
tanto, es habitual en el rubro el uso de colores llamativos como el morado (lila), el rojo, el naranja o el
amarillo, asÍ como la incorporación de efectos gráficos que aluden al fuego, llamas o explosiones. Estos
elementos buscan transmitir, de forma visual e impactante, la intensidad del sabor, especialmente en
productos orientados a un público juvenil. Su función es, por tanto, más descriptiva y funcional que
distintiva o exclusiva, ya que comunican una caracterÍstica esencial del producto: su sabor picante y su
perfil visual atractivo.-

Que, el uso en conjunto de tales elementos, constituye una práctica generalizada en el sector , y no
puede considerarse patrimonio exclusivo de una sola marca. Por ende, su presencla en ambas etiquetas no
implica riesgo de confusión, sino que responde a convenciones propias del diseño en este tipo de
producto. De ello se desprende que no existe apropiación indebida ni infracción marcaria, sino una
coexistencia pacífica en el mercado. En consecuencia, mal podría el titular de la marca oponente pretender
monopolizar elementos visuales que ya forman parte del lenguaje común de la categoría, y con los cuales ha
coexistido previamente de manera legítima.--

Que, si bien el apelante manifiesta expresamente que no pretende apropiarse de un color
determinado, sin embargo, en distintas partes de su escnto insiste en señalar el color mo como un
elemento distintivo central, afirmando, por ejemplo: "...1o primero que capta la at
morado (1i1a)..."; "..Ja presencia de elementos no comunes es totalmente insuficien
atención del paquete de color morado Qila)..."; y "...las poquÍsimas etiquetas de
existen en la clase 29 son, o bien, propiedad de mi mandante... ". Al respecto, cabe $

' Lamas, Mario Daniet (1999) Derecho de Marcas en e[ Uruguay. Montevideo - Uruguay. Barbat & Cikato.

Dirrccié¡ N¡cio¡¡l dt Propicdrd Intclectual
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distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la
supremacÍa del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. por
consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta,
hay que esforzarse Por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma.
Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el
elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacia del
elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico
denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalandolos por su denominación2...".-----

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se
observa que la marca solicitante "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" está compu"rt, po.
cuatro vocablos, mientras que la marca oponente 'TAKIS FUEGO Y ETIQUETA", se compone de solo dos
vocablos. Este contraste ya indica una diferencia en su estructura. Al pronunciarlas de forma sucesiva, se
evidencia que la impresión auditiva que generan ambas es claramente distinta, dado que no comparten
similitudes fonéticas significativas. Además, ambas marcas presentan una extensión visual notablemente
diferente, lo que refuerza la idea de que, a nivel fonético y ortográfico, no existen similitudes que pudieran
inducir a confusión

DORITOSDINAMIAFLAMIN'HOTYETIQUETA (solicitada),y
TAKIS FUEGO YETIQUETA (oponente)

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas FIAMIN' HOT, clase 29, Registro N. 502516; DORITOS, clase 29, Registro N.
587594; y en clase 30 (clase relacionada) DORITOS DINAMITA, clase 30, Registro N' 590218, DORITOS...
HACE LA DIFERENCIA, clase 30, Registro N" 432535;DORITOS RULETA RUSA, clase 30, Registro N.546445;
entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "DORITOS", en la misma clase 29 así como
también en clase 30 (clase relacionada y en donde se encuentra la marca oponente); por lo que la solicitud
en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la
incorporaciÓn de otros vocablos de uso común y otros elementos que no modifican sustancialmente su
identidad visual y fonética.-

Que, el apelante afirma que la marca "TAKIS FUEGO Y ETIQUE"IA" es un signo que posee un
posicionamiento sólido y notorio ante el público consumidor. En relación a eso, esta dependencia
administrativa considera que tanto la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a marcas
notorias a nivel mundial, líder en sus rubros y cuyos logos son fácilmente reconocidos y asociados a los
productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, así como también por aquellos que no lo
son. Por Io tanto, el riesgo de confusión entre la marca solicltada y la marca oponente alegado es mínimo,
pues los consumidores identifican fácrlmente a la figura solicitada y de la registrada.-

Que, en conclusión, tanto la marca "DoRITos DINAMITA FLAMIN' Hor y ETIe
FUEGO Y ETIQUETA" son marcas notorias a nivel mundial, reconocidas por s

distintivo en el sector de los snacks picantes. Ambas han logrado una fuerte
destacándose por su innovación en productos y su capacidad para captar la
consumidor, que abarca desde jóvenes hasta adultos. Su logo, su empaque y,

vrrecrora uenlfal lotefina
Dirccción.Gener¡l de propiedarl Indulrrial
Dirrccié¡ N¡cio¡rl de propicdad Iartttcmal

' Fe RNÁNnEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001 , pp. 254,255
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2L9 DE FECHA 19 DE MARZ O DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA',, CLASE 29, EXPEDIENTE N 8404212022,

SoLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORAflOD. --------

Marcas Ns 1294198, en su artículo 2", inciso d), prohÍbe expresamente el registro de un color en forma

aislada. Por tanto, no es jurídicamente procedente reivindicar exclusividad sobre un color por sí solo, ya

que no constituye, por sÍ mismo, un signo distrntivo susceptible de protección marcaria. En consecuencia,

el color morado (lila), considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo

marcario y debe ser desechado en el anállsis. Se trata de un elemento de uso común dentro del rubro de los

snacks picantes, empleado con frecuencia por diversas marcas con el fin de captar la atención visual del

consumidor.---- ---------

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de

Marcas que textualmente expresa: "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por
un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en

ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". En consecuencia, el uso del color morado (lila),

responde a una práctica extendida en el sector, y su reivindicación exclusiva no resulta compatible con el

marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria. ----------

Que, visto en conjunto, y descartando los elementos de uso común, ambas etiquetas presentan

diferencias claras: La etiqueta de "DORITOS DINAMITA FIAMIN' HOT" se distingue Por su característico

logotipo triangular de color negro con bordes naranjas que simulan fuego, el cual atraviesa la palabra

"Doritos", escrita con la primera letra en mayúscula, en color blanco con sombreado negro. Debajo de esta,

se encuentra la palabra "DINAMITA" en mayúsculas, también en blanco con sombreado negro. Destaca el

diseño gráfico de las dos letras "i", que han sido reemplazadas por imágenes de dinamitas con las mechas

encendidas. En la parte inferior de la etiqueta, hay una franja de color naranja con efecto de llamas, que

conüene la frase 'FLAMIN'HOT", escrita con tipografÍa moderna en color amarillo, utilizando mayúsculas al

inicio de cada palabra. Por su parte, Ia etiqueta de "TAKIS FUEGO" presenta un diseño más descriptivo, con

imágenes de limones y chiles ubicadas en la parte inferior del empaque. En la parte superior se encuentra la

palabra "TAKIS", en tipografía dlnámica de color amarillo, destacándose el punto de la letra "i" en forma de

espiral. Debajo, se ubica la palabra "FUEGO", escrita en mayúsculas de color púrpura y contenida dentro de

una franja amarilla. En conclusión, ni las tipografías, ni los colores, ni la disposicrón de los elementos

utilizados en ambas etiquetas presentan similitud alguna. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas

presentaciones son completamente diferenciables, tal como se observa en elsiguiente cotejo:-

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a

doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, quien en su libro "Tratado so

Cristaldo
'el Interina

Induitrial

Intrltctu¡l

marca solicitada
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explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: "... a la hora de comParar una



DIRECCIóN NACIONAL DE

V \PROPIEDAD
\4P INTELECTUAT

PARAGUAY

Resorución-.q1"$

GOBIERNO op.r I PARAGpÁI
PARAGUAY I REKUAI

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN ru' zrg DE FECHA 19 DE MAnz o DEIII4,DICTADA poR LA
ompcclÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
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SoLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). --------

sus sabores son fácilmente identificables, lo que les ha permitido generar un vÍnculo cercano y memorable
con sus consumidores. Esta notoriedad ha sido consolidada a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en

referentes dentro de su categoría y garantizando que tanto consumidores habituales como ocasionales

reconozcan inmediatamente estas marcas.-----

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas

propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna, Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art. Is CONFIRMAR la Resolución N' 219 de fecha 19 de marzo de 2024 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de

DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", clase 2f
de PEPSICO,INC. (NORTH CAROLINA

AIt.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

la marca "DORITOS

solicitada a nombre

r-Ur?gc'l$ta u(l
Dirccción Gcner¡l de
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' zl8 DE FECHA 19 DE MAMoDEaIa4, DICTADA PoR LA

omEccTÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "DORITOS DINAMTTA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 84O4u2O22,

SoLICITADAPoRPEPSIco,INC.(NoRTHCARoLINACoRPoRATIoN)....--.--

Asunción, 2 lr Atsi{ 'lijj:

VISTO: El recurso de apelacrón interpuesto por el representante convencional de GRUPO BIMBO

S.A.B. DE C.V. contra la Resolución N'218 de fecha 19 de marzo de2OZ4, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos, y;

RE S U LTA:

eue, en fecha 08 de abril de2024 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO SA.B.

DE C.V. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 218 de fecha 19 de marzo de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Littgiosos.

eue, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 16 de agosto de 2024, el representante convencional de GRUPO BIMBO SA.B. DE C.V.

expresó agravios; y en fecha 28 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección

llamó autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. ----"'

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)podemos apreciar que no existe idenüdad en la figura, la

solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no

podrán ser confundidas o asociadas entre si por el público cansumidor.../... en un análisis en coniunto

encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar

que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacificamente, los elementos figurativos y la

áenominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de

suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto,

estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de

Marcas.../...eue, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca

oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen

que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente (...) ".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) mi mandante es propietaria, según

numerosos registros concedidos tanto en su país de origen como en otros más, del paquete de color

morado (lila) con la denominación principal en la parte superior y una frania con una leyenda, estando ésta

en Ltn plano inclinado y presentando no una forma regular sino un trazo que aparenta ser una pincelada,

características que son también reproducidas en la etiqueta DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT cuyo

registro es solicitado en esfos autos.../... Es precisamente a raíz de que la marca peticionada utiliza el color

márado (lila) en su paquete y otras caracteristicas y elementos que son comunes a las marcas invocadas

como base de la oposición que el consumidor caerá en una irremediable confusión, que probablemente lo

llevará a tomar una marca por la otra, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que ellas se encuentran en

la clase 30, una clase que ampara productos de consumo masivo y de compras por impulso, en la que se

recomienda poner una necesaria diferenciación entre dos marcas.../... las mismas Poseen similitudes tan

notorias que las vuelven sumamente confundibles entre si, ya que ambas están conformadas, en su parte

figurativa, por un paquete de color morado (lila), en el cual se ubica la denominación principal en la Pyg
sup"rior...i...Es precisamente lo contrario de lo afirmado por }a Inferior pues la parte figulatiya de lrfalca

Cdstaldo

Dir
ÚirtccirtrGentra\
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,ctal Intertna. .
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pedía no es distintiva ni original pues, según puede ser visto en la base de datos de k Dinapi,
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5Resorución.{L19
POR LA CUAL SE CONFIRMA LARESOLUCIÓN N.2I8 DE FEcHA 19 DE MARZIDEIII4,DICIADAPoRLA
PMPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "DORITOS DINAMmA FLAMIN' HOT y mQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N 84O4LI2O22,
SoLICITADA pOR PEPSICO, tNC. (NORTH CAROLINA CORPORAnO$. -____---

etiquetas de color morado (lila) que en la clase 3O existen son o bien propiedad de mi mandante, GRLIpO
BIMBO, S.A.B. DE C.V., o bien distinguen productos diferentes a los productos distinguidos por las marcas
TAKIS' MKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellas.../... A este respecto, debe ser especialmente
tenido en cuenta que las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellai, son signos
que gozan de los caracteres de fama y notoriedad, tal como ya fuera manifestado en el escrito de oposición,
y en virtud de ello gozan de una protección especial (...)".---------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: ',(...) Lo
expuesto por la adversa es completamente ajeno a la verdad, La misma intenta disimular su verdadera
intención, que es el monopolio del envase de color lila, lo cual está prohibido por la Ley de Marcas Ne
1294/98, que establece en su artículo nro. 2, inciso d), que no podrá registrarse como marca un color
aislado.'./... En efecto, además del hecho de que el envase de color lila ya es ampliamente utilizado en el
rubro de snacks y nadie puede arrogarse derechos absolutos o una intención de monopolio sobre el mismo,
la frania citada por la adversa en plano inclinado es utilizada en un sin numero de envases y la evocación a
la idea de ARD)R mediante el FUEGo o a la LLAMA, que provoca el comer productos picantes, es algo
totalmente común a todos los producto.s de este tipo, tratandose de elemento debiles y ná distintivos de la
marca oponente .../... en efecto, al enfrentar la etiqueta de la marca solicitada con la de la oponente, se
puede notar claramente que ambas poseen elementos que las hacen distinguibles una de lá otra .../... el
estilo o fuente de letra utilizado en las palabras DORITOS y DINAMITA que se diferencia totalmente del
estilo o fuente utilizado para la denominación TAKIS .../... la palabra DORITOS se presenta con Ltn diseño
especial que incluye la figura geométrica de un triangulo de fondo, con colores particulares, y se trata de
una marca mixta ya registrada N" 587594 y 587594 en clase 29 y 30 .../... DINAMITA también se presenta con
un diseño especial en el que las letras "1" se representan con unas barras de dinamita .../... ei una practica
usual que algunos tipos de productos sean identificados con un colo especifico en ,u 

"^prqu" o
presentación, como por ejemplo los refrescos de sabor cola con el color rojo .../... ya existe jurispruáencia
sobre el caso en análisis en otros paises, tales como perú y Ecuador .../... mi mandante y, i, legitimo
propietario de las marcas DORITO y DORITOS DINAMITA en nuestro país .../... lo que mi mandante prátende
con esta nueva solicitud de registros de la marca "DoRITos DINAMITA FLAMIN' HoT & etiquetá," )LASE
30, ACTA Ne 2284041, es tan solo ampliar su familia de marcas (...)".--------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto

Que, el recurso tnterpuesto por el apelante centra sus agravios principalmente en la rmitación de un
conjunto de elementos y colores que distingue a su marca -TAKIS FUEGo Y ETIQUETA". En materia de
propiedad intelectual, el trade dress, o imagen comercial, puede ser definida como: "(...) la apariencia
exterior del producto o del senticio, que también merece la protección del ordenamiento juríáico en la
medida que esto sirva para distinguirlos de los productos o servicios de otras personas o empíesas,(...),,. para
evaluar si la apariencia general de un producto puede inducir a error sobre su origen empresarial, se debe
analizar este conjunto de elementos en su totalidad

Que, al analizar detenidamente las etiquetas de las marcas en pugna, se advierte que, si bien
comparten ciertos elementos, estos corresponden a recursos visuales de uso común dentro de la clase 30,
propios del segmento de snacks plcantes, y no resultan suficientes para generar una evocación indebida ni
inducen a confusión respecto del conjunto de signos distintivos e imagen comercial de cada prod
tanto, es habitual en el rubro el uso de colores llamativos como el morado (lila), el rojo, el n
amarillo, asÍ como la incorporación de efectos gráficos que aluden al fuego, llamas o explosi
elementos buscan transmitir, de forma visual e impactante, Ia intensidad del

l-)ir
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Resorución^Lt$ 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2I8 DE FECHA 19 DE MARZODEaO}4, DISTADA POR LA
DIREcCIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN', HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIEN',IE N'8404u2022,
SoLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORAflON. --------

productos orientados a un público juvenil. Su función es, por tanto, más descrtptiva y funcional que

distintiva o exclusiva, ya que comunican una característica esencial del producto: su sabor picante y su

perfil visual atractivo.-

Que, el uso en conjunto de tales elementos, constituye una práctica generalizada en el sector,y no

puede considerarse patrimonio exclusivo de una sola marca. Por ende, su presencia en ambas etiquetas no

implica riesgo de confusión, sino que responde a convenciones propias del diseño en este tipo de

producto. De ello se desprende que no existe apropiación indebida nr infracción marcaria, sino una

coexistencia pacÍfica en el mercado. En consecuencia, mal podría el titular de la marca oponente pretender
monopolizar elementos visuales que ya forman parte del lenguaje común de la categoría, y con los cuales ha

coexistido previamente de manera Iegítima.--

Que, si bien el apelante manifiesta expresamente que no pretende apropiarse de un color

determinado, sin embargo, en distintas partes de su escrito insiste en señalar el color morado (lila) como un

elemento distintivo central, afirmando, por ejemplo: "...mi mandante es propietaria, según numerosos

registros concedidos tanto en su paÍs de origen como en otros más, del paquete de color morado (lila)...";

"...8s precisamente a raiz de que la marca peticionada utiliza el color morado (lila) en su paquete y otras

características y elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la oposición que el

consumidor caerá en una irremediable confusión..."; "...El simple hecho de que ellas posean

denominaciones diferentes no es suficiente como para desviar la atención del consumidor del paquete

morado (lila) con muy similares caracteristicas..."; "...las poquísimas etiquetas de color morado (lila) que en

la clase j0 existen son o bien propiedad de mi mandante, GRIJPO BIMBO,.'I Airespecto, cabe señalar que la

Ley de Marcas Ns 1294198, en su artÍculo 2', inciso d), prohÍbe expresamente el registro de un color en

forma aislada. Por tanto, no es jurídicamente procedente reivindicar exclusividad sobre un color por sí solo,

ya que no constituye, por sÍ mismo, un signo distintivo susceptible de protección marcaria. En

consecuencia, el color morado (lila), considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante

para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis. Se trata de un elemento de uso común dentro

del rubro de los snacks picantes, empleado con frecuencia por diversas marcas con el fin de captar la

atención visual del consumidor.---------

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda

intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N' l?9411998 de

Marcas que textualmente expresa: "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por
un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en

ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". En consecuencia, el uso del color morado (lila),

responde a una práctica extendida en el sector, y su reivindicación exclusiva no resulta compatible con el

marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria. ----------

Que, visto en conjunto, y descartando los elementos de uso común, ambas etiquetas presentan

diferencias claras: La etiqueta de "DORITOS DINAMIIA FLAMIN'HOT" se distingue por su característico

logotipo triangular de color negro con bordes naranjas que simulan fuego, el cual atraviesa la palabra

"Doritos", escrita con la primera letra en mayúscula, en color blanco con sombreado negro. Debajo de esta,

se encuentra la palabra "DINAMITA" en mayúsculas, tamblén en blanco con sombreado negro. Destaca el

diseño gráfico de las dos letras "i", que han sido reemplazadas por imágenes de dinamitas con las mechas

encendidas. En la parte inferior de Ia etiqueta, hay una franja de color naranja con efecto de I

conüene la frase "FLAMIN'HOT", escrita con tipografía moderna en color amarillo, ulili

I t ntctina.
¡i,ii,¿,d tndutuitl
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inicio de cada palabra. Por su parte, la etiqueta de'TAKIS FUEGO" presenta un di
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 2I8 DE FECHA 19 DE MARZ)DE})}4,DISTADA PoR t¿,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN',HOT y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N 84O4U2O22,
SoLICITADA pOR PEPSICO, tNC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). ------__

imágenes de limones y chiles ubrcadas en la parte rnferior del empaque. En la parte superior se encuentra la
palabra "TAKIS", en tipografía drnámica de color amarillo, destacándose el punto de la letra "i" en forma de
espiral. Debajo, se ubica la palabra "FUEGO", escrita en mayúsculas de color púrpura y contenida dentro de
una franja amarilla. En conclusión, ni las tipografias, ni los colores, ni la disposición de los elementos
utllizados en ambas etiquetas presentan similitud alguna. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas
presentaciones son completamente dlferenciables, tal como se observa en el siguiente cotejo:-

Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, quien en su libro "Tratado sobre derecho de Marcas,,
explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: "... a la hora de comparar una marca mixta con otro signo
distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la
supremacÍa del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. por
consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta,
hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denomínativo de la misma.
Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el
elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacía del
elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfrco
denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalandolos por su denominación2...".-----

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se
observa que la marca solicitante "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" está compuesta por
cuatro vocablos, mientras que la marca oponente -IAKIS FUEGO Y ETIQUETA", se compone de solo dos
vocablos. Este contraste ya indica una diferencia en su estructura. Al pronunciarlas de forma sucesiva, se
evidencia que la impresión auditiva que generan ambas es claramente distinta, dado que no_

similitudes fonétlcas significativas. Además, ambas marcas presentan una extensión visuaLlo

PARAGUAY

diferente, lo que refuerza la idea de que, a nivel fonético y ortográfico, no existen simil
inducir a confusión .ffi"

//-{' a
DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOTY ETIQUETA (solicitada), y ;l , \
TAKISFUEGOYETIQUETA (oponente) ;,, Álgi(

ieran

Cristaldo

Jnc¡rl I ntcllna. ,

ot lto¡icdrd lndustttrt

marca solicitada

t fERNÁNO¡Z-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Malcial Pons, Madrid, 2001, pp.254,255

Dir.crl-cif..!
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' zr8 DE FECHA t9 DE MARZoDEaIa ,DICrADA PoR LA
nIRgccTÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N 84O4II2O22,

SoLTCITADA POR PEPSICO, INC. (NORII{ CAROLINA CORPORATION). - - - - - - - -

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante ya cuenta con las

siguientes marcas registradas: FLAMIN'HOT clase 30, Registro N' 502517 y clase 29, Registro N" 502516;

DORITOS, clase 30, Registro N" 397562y clase 29, Registro N" 39756I; DORITOS, clase 30, Registro N'491568 y

clase 29, Registro N'491567; DORITOS, clase 30, Registro N' 518888 y clase 29, Registro N'518889;DORITOS,

clase 30, Registro N' 587593 y clase 29, Registro N" 587594; DORITOS POWER, clase 30, Registro N'412683;

DORITOS DINAMITA, clase 30, Registro N" 399269; DORITOS... HACE LA DIFERENCIA, clase 30, Registro N"

432535; DORITOS RULETA RUSA, clase 30, Registro N' 546445; entre otras. Es decir el titular de la solicitud

de autos ya cuenta con varios registros concedidos balo denominaciones slmilares, con el mismo vocablo

preponderante "DORITOS", en la misma clase 30 así como también en clase 29 (clase relacionada y en

donde se encuentra la marca oponente); por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la

protección de otra verslón de una marca que ya le pertenece, con la incorporación de otros vocablos de uso

común y otros elementos que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonéttca.-

Que, el apelante afirma que la marca "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" es un signo que Posee un

posicionamiento sólido y notono ante el público consumidor. En relación a eso, esta dependencia

administrativa considera que tanto la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a marcas

notorias a nivel mundial, líder en sus rubros y cuyos logos son fácilmente reconocidos y asociados a los

productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, así como también por aquellos que no lo

son. Por lo tanto, el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca oponente alegado es mínimo,

pues Ios consumidores identifican fácilmente a la figura solicitada y de 1a registrada.-

Que, en conclusión, tanto la marca "DORITOS DINAMIA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" como -TAKIS

FUEGO Y ETIQUETA" son marcas notorias a nivel mundial, reconocidas por su alta calidad y sabor

disttntivo en el sector de los snacks picantes. Ambas han logrado una fuerte presencia en el mercado,

destacándose por su innovación en productos y su capacidad para captar la atención de un amplio público

consumidor, que abarca desde jóvenes hasta adultos. Su logo, su empaque y. sobre todo, la intensidad de

sus sabores son fácilmente identificables, lo que les ha permitido generar un vínculo cercano y memorable

con sus consumidores. Esta notoriedad ha sido consolidada a Io largo del tiempo, convirtiéndolas en

referentes dentro de su categorÍa y garantrzando que tanto consumidores habituales como ocasionales

reconozcan inmediatamente estas marcas.-----

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características

propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en coniunto, no existe similitud suficiente

entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución

recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 218 de fecha 19 de marzo de 2024 dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DORITOS

DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", clase 30, Acta N" 84041/2022, solici

de PEPSICO,INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

bre
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Resorución*'019 4
PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUCIÓN N" 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICIADA
PoR LA DIREccIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

"ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANIA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIEN1E N" 2226212OI2,D8

FECHA 11 DE MAYO DELaOL¿, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. --------

esuncion, 2 5 ABR'llJ15

interpuesto por el representante convencional de la firma

contra la Resolución Ns 134 de fecha 04 de marzo del2O21, dictada
VISTO: El recurso de apelación

MONSANTO TECHNOLOGY LCC.,

por la Dirección de Patentes, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo del 2021 se presenta el representante convencional de la firma

MONSANTO TECHNOLOGY LCC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 134 de

fecha 0l de febrero del 2022, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 26 de abril de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 23 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 20 de noviembre del

ZO24 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor Proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia Para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evtdencias presentadas en el escrito de expresión de agravios'----------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que el dictamen final de la Asesoría Técnica de

patentes DP-DEF N" 58/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de

Mesa de Entrada N" 2080100 de fecha 30fi1/2020, no ha salvado las obieciones señaladas en la Vista

de Fondo N"1 DP-ATP N" 216/2020 de fecha 19/08/2020, y en base a los antecedentes encontrados y las

nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N" 22262/2012, desde el punto de

vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3", 4", 5", 8" y 17' de la Ley

1630/OO "De Patentes de Invenciones"(...)".--

eue, el recurrente funda sus agravios en los siguientes térmlnos: "( )En el dictamen frnal de

fondo se objeta la patentabilidad de la materia reivindicada, en virtud de los artÍculos 4'y 5" de la Ley

1630/2000. Especificamente, las reivindicaciones l-7 fueron rechazadas por referirse supuestamente a

materia no protegible por la Ley de Patentes, en respuesta, el solicitante eliminó la reivindicación 7.

por otra parte, con relación a las reivindicaciones 1.2.5 y ó, el examinador alega que el efecto técnico

se deriva de las secuencias mencionadas y que no hay un efecto sinérgico debido a que están unidas

de manera operable a una molécula de polinucleótido transcribible heterólogo, que no está definida

por el identificador de secuencia. Por lo tanto, afirma que las reivindicaciones corresponden a un

"uso" de las secuencias mencionadas (SEQ ID NOs: 1ó8,29, 167, 15ó, I y 212) y que estas secuencias

preexisten en la naturaleza y simplemente han sido aisladas o identificadas. El solicitante discrepa

respetuosamente en base a los siguientes argumentos: Debido a que las secuencias mencionadas en

las reivindicaciones solo podrían ser creadas mediante intervención humana para unir de manera

operable dos secuencias heterólogas, la secuencia no podria, por definición, ser de origen

natural.(...)"."(...) El examinador rechaza las reivindicaciones l'7 por carecer de actividad invenüva en

vista de los documentos Dl (US 2004/0055039) y D2 (US 2010/0058495) y fundado en las

asentadas en los artículos 3" y 8" de ta Ley 1630/2000. Reiteramos que las reivindig

Iterina. .
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eliminado, como se explica más arriba y se muestra en las reivindicaciones,
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1 e4
POR I.A CUAL SE REVOCA T.A RESOLUCIÓN N'I34 DE FECHA 04 DE MAnzo DELIIIL,DICTADA
PORLADIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DEPATENTE
"ELEMENTOS REGUI.¿.DORES DE LA PIáNIAY USOS DEL MISMO", EXPEDIENIE NO 2226212OI2,D8
FECHA 1I DE MAYO DELaOI¿, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

dictamen final de fondo, el examinador afirma que el patrón de expresión único solo se ha
demostrado para algunas secuencias. Asímismo, afirma que e) patrón de expresión único no se
demuestra para las secuencias mencionadas por identidad porcentual o para fragmentos, y por lo
tanto, no se puede reconocer la inventiva. Como se demuestra en el pliego reivindicatorio
modificado, las reivindicaciones fueron modificadas para incluir SEe ID NOs: t6B, 29, t6Z, 156, I y 212
(...).---------

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurÍdica,
nacional o extraniera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará ni^"ro, fecha y hora de presintación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su dáscripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran;y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extraniera, cuyo Procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentaia a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dlrección de patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Nq 22262t2}l2basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 23
de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 07 (siete)
reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2O80IOO de fecha 30 de noviembre del2020 como
contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP N' 21612020 de fecha 19 de agosto del 2020, notificada al
solicitante el O+ de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes;
materia no patentable y carecen de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de
agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas
cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en
el Dictamen final de Fondo DP-DEF N. 58/2021.-

Posteriormente, como medida de mejor proveer, Ia Dirección General de propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 09 de abril del 2025, determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en
dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con Ios requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 163012000 de "patentes de Invencioned' en sus Art. 3 y ., g".

Que el Dictamen de la AsesorÍa Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre
otras cosas dice: 'En base a la argumentación y las nuevas reivindicaciones presentadas, se considera
que esta solicitud no reivindica sólo una secuencia aislada, sino una molécula de ADN
la cual es un constructo artificial modificado que implica una intervención h

lilstaldo
.r tir iine

I l:,'lu¡tti¡l
I l:,itltctu¡l

una secuencia heteróloga y la creación de un perfil de expresión nuevo
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Resorución..OL g 4
POR 1A CUAL SE REVOCA TA RESOLUCIÓN N'134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL2O2I, DICTADA
PoR LA nnncclÓN DE PATENTES, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTAY USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N' Z2262I2OI2,DE
FECHA 11 DE MAYO DEL?OIZ, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. ..---..-

producto no presente en la naturaleza." "Es por ello que, aunque las secuencias detalladas se tratan de

elementos transcripcionales o las secuencias del grupo de elementos de la expresión reguladores
transcripcionales identificadas y aisladas a partir de ADN genómico de plantas del Cucumis melo, se

considera que la solicitud no reivindica una planta ni una parte de ella, sino una molécula de ADN
recombinante.Por lo tanto, se considera que esta solicitud cumple con el requisito de materia
patentable (Art. 5" de la Ley 1630/2000)". "Para salvar las objeciones respecto al nivel inventivo el
solicitante argumenta que "como se describe en la memoria descriptiva, las secuencias

recombinantes reivindicadas exhiben patrones de expresión espaciales y temporales únicos que no
son enseñados ni sugeridos por las referencias citadas ni son conocidos en la técnica. En particular,
una persona experta en la materia no habría podido predecir el perñl de expresión novedoso y
específrco que se produce cuando uno de 1os SEQ ID NOs: ló8,29, 167, 156, 1Y 212 se une de manera

operable con una secuencia de polinucleótido transcribible heterólogo." "En base al nuevo pliego de

reivindicaciones, el mismo específica secuencias concretas (SEQ lD NOs: 168, 167, 156,1y212, además

de una variante de SEQ ID 29 con una mutación puntual) y proporciona datos experimentales con

constructos específicos gue respaldan sus perfiles de expresión. El hecho de reivindicar secuencias

específicas con sus respectivas evidencias experimentales diferencia la invención de un simple
aislamiento de secuencias naturales y le confiere un carácter técnico verificable que va más allá de

una simple recopilación de secuencias." "En base al nuevo pliego reivindicatorio, puede verse que el
solicitante no solo ha aislado secuencias regulatorias, sino que ha seleccionado secuencias especÍficas

con funcionalidad comprobada en la regulación de la transcripción en plantas. La modificación de

SEQ ID NO: 29 con un cambio puntual (T - A) en el nucleótido 890, introduce un ajuste que puede
alterar la afrnidad por factores de transcripción o mejorar la eficiencia de expresión, lo que representa
una mejora técnica y no un simple aislamiento natural." "Ante la resolución N' 134/2021 de fecha O4 de

marzo del2021 donde se RECHAZA la solicitud de patente, el solicitante, mediante su escrito de Mesa

de Entrada 2473027 de fecha 23/08/2024 ha presentadcs una solicitud de reconsideración además de

presentar modificaciones del pliego reivindicatorio. Luego de la evaluación técnica realizada por este

Departamento se considera que las evaluaciones anteriores (Vista de Fondo N"l DP-ATP N" 216/2020;

Dictamen Final de Fondo DP-DEF N' 58/2021), presentaron argumentos válidos para el rechazo de la

solicitud, pero el solicitante le fue otorgando más claridad, especificidad y sustento a su solicitud,
salvando las objeciones dadas y dando argumentos más sólidos, por lo que este departamento
considera que el nuevo pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos

por la Ley 16j0/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus Art. 3o,7" y 8'."

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es

permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo

que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un

claro beneficio a la economÍa nacional.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N" I34l2021

dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de regrstro de patente de la invención

2226212012 de fecha 11 de mayo del2012.----

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LAPROPIEDAD I

RE S UELVE

Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotec
Buenos Aires, Argentina.2006. p. 7 4.
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Resorución."! J 9 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'l34 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE PATENTE
"ELEMENTOS REGUTADORES DE LA PLANIA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENIE NO 2226212O12,D8
FECHA II DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. --------

Art.le REVOCAR la Resolución N' 134 de fecha 04 de mayo del 2021, dictada por la
Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N"1222262 DE FECHA 11 DE MAYO
DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC,
BAJO LA DENOMINACIÓN "ELEMENTOS REGUIADORES DE LA PI..ANTA Y
usos DEL MISMO'.-------------

ADECUAR el resumen de Ia solicitud, ajustándose al último pliego
reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: "La invención
proporciona moléculas y constuctos de ADN, incluyendo sus secuencias de
nucleóüdos, úüles para modular la expresión de genes en células vegetales y
en las plantas. La misma comprende moléculas de ADN unidas de manera
operable a los polinucleótidos hanscribibles heterólogos y los métodos de su
uso"

Art.2 e

Art.3 e ORDENAR Ia prosecución de trámites en
"ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANIA

la solicitud de patente
Y USOS DEL MISMO", ¡O

2226212012 de fecha l1 de mayo del2012.-----

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.------
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Resorución*.O 1 I 5
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGIS'IRO DE LA PATENTE
"FORMULACIONES HERBICIDAS I.ÍqUNES DE SUI.J.oNILUREA,, ExPEDIENTE N9 o74l8i2oo8 DE FESHA 06 DE
MAMO DEL 2008, SOLICTTADA POR E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY-

aru..io.', 2 5 ABii '"' '

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 23 de abril del 2025.-----

C O NSID ERAND O

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 23 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza: "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 17 conforme lo establece el Art.30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-- - ---- ---

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una Patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tása'anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La printera tasa inial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. podrán fagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se.¡s meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntam,ente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falh áe pago de alguna de las

il¿
patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
o74l8l2oo8 DE 06 DE MAMO DEL 2008, "FORMULACIONES HERBICIDAS LÍeutDAS DE 5ULF9NILUREA,, no se
registra pago de las anualidades Nq 12 a17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 07418/200á np 06 DE MARZO DEL ZOO8,
"FORMULACTONES HERBICTDAS LÍQUIDAS DE SULFOMLUREA"__-___

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo llgal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Na O74lg/2OOg.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE SUE LVE

Art. le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 074Ul20O8 de fecha 06
de marzo del 2008 "FoRMULACIoNES HERBICIDAS LÍeUIDAS DE SULFoNILUREA-,

NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIV¡\R -ffiArt.2s

solicitada por E.l. DUPONTDE NEMOURSAND COMPANY.
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Resorución*.O1$6
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA PATENTE.DERIVADOS DE 1, 2, 4, 5TTETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS
coMPoslqoNES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN", EXPEDIENTE Ne 34070/2008 DE FECHA lr DE
SEMEMBRE DEL 2008, SOLICTTADA POR LES I.ABORATOIRES SERVIER. - -- -....- - -..

Asunción,25ABR 2025

MSTO: Elinforme de la ActuarÍa de fecha 23 de abril del 2025.-----

C ONS ID ERAND O

Que, el informe de la Actuaría de fecha 23 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : .(,¡También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 17 conforme lo establece el Art.30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y p o steri or archivami ento d e s ol i ci tu d. (... ) " 

- - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630100 'DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimientá para el pago de cada tása"anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa inull se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se¡s meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta áe pago de alguna de las

patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
34O7OI2OO8 DE II DE SEPTIEMBRE DEL 2008, "DERTVADOS DE I, 2, 4, STTETMHIDRO -3-H. BENZAZEPINAS, SU
PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE L-A.S CONTIENEN", no se
registra pago de las anualidades Nq 14 a17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 34070/2008 DE l1 DE SEPTIEMBRE DEL
2008, "DERIVADOS DE I, 2,4, S.TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y I./{S
COMPOSICIONES EARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo llgal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 34070/200g.----------

PORTANTO,
t.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE

ArL le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 34070/2008 de fecha ll
de septiembre del 2008 "DERIVADoS DE 1,2,4, 5:TETRAHIDRo -3-H- BENZAZEPINAS, su
PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE

NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR --- ,;1

Cristaldo

ora General Intetina
rl de Propieded Indurrrirl

f-"'¿§

Art.2e

i.:nrl dt Pirpitdad lnttltnral
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$7
POR T.A. CUAL SE DECI,ARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE R.EGISTRO DE LA PATENTE
"P[¿,NIAS DE GIRASOL CON RESISTENCI,A A HERBICIDAS CON TTIÚMPLES ALELOS DE AI{ASL 1 CON
RESISTENCIA A HERBICIDA Y TTIÉTOOOS DE USO', EXPEDIENTE N9 OIO8I1/2008 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL
2008, SOLICITADAPORBASFAGROCT{EMICALPRODUCTS B.V.;NIDERASá,.-----------

Asunción,25ABR l¡025

MSTO: El informe de la ActuarÍa de fecha 23 de abril del 2025.-----

C ONS ID E RAND O

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 23 de abril de 2O25 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 17 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley Ne b3O/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)'.--- ---- - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para

mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la sobcitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de ser's meses contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ne
OIO81U2OO8 DE 03 DE ABRIL DEL 2008, "PLANIAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON
MÚLTPLES ALELos DE AI-IASL I coN RESISTENCTA A HERBICIDA y MEroDos DE uso', no se registra pago de las
anualidades Ns 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el ArtÍculo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del üempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 0l08tl/2008 DE 03 DE ABRIL DEL 2008,
"PI.ANIAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MÚLflPLES ALELOS DE AI{ASL I CON
RESISTENCTA A HERBICIDA Y MÉTODOS DE USO"..

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal preüsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 0l08ll/2008.---------

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá. PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 010811/2008 de fecha 03
de abTil del 2OO8 "PLANIAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON
MÚLTIPLES ALELOS DE AHASL 1 CoN RESISTENCIA A HERBICIDA Y MÉToDoS DE USo",
sohcrtada por BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.; NIDERA SA . ----------

Pamela Crisrd¡i;
iDirecrol¡a Gencra! Inrerinl

Dirccción 6eneral Cc P:opir JrC I rdu;r,::l
Direcció¡N¡cion¡ldrPiciira::l',. :,.

ArL 2e NOTIFÍQUESE y cumpl ido ARCHIVAR.
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ResoruciónN. 0 19 B
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"ARILSULFONAMTDAS SUSTITUIDAS COMO AGEN]ES ANTMRALES CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS",
EXPEDIENTE N9 05508/2007 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2007, SOLICTTADA POR AICURIS ANTI-INFECTME
CURES GMBH.-.-..-

e.r.,.r0., I I ilii')'lil
MSTO: El informe de la Actuaría de fecha ll de abril del 2025.-----

CONSIDERAND O

Que, el informe de la Actuaría de fecha 1l de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a l8 conforme lo establece el lrt. 30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(. .)"-------------------------- -----------------------

Que, el Artículo 30 de la Ley l630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tása- anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sels mese5, contados desde
el comienzo del perÍodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
05508/2007 DE 28 DE FEBRERO DEL 2007, "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGEN]ES ANTMRALES
CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS", no se registra pago de las anualidades Ns 15 a 18 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ns 05508/2007 DE 28 DE FEBRERO DEL 2002,
"ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMOAGENTESANTMMLES CONTRAEL CITOMEGALOURUS"...-----.--...

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 05508/2007.----------

otREcctóN NAcToNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Art. le

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 05508/2007 de fecha 28
de febTeTo del 2OO7 "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENIESANTMRALES
coNTRA EL cIToMEGALovlRUS", solicitada por AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES
GMBH

strüdo

ral Interina
dc Propicdad Industrial
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ArL 2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UE LVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 02263|Z015 de fecha 27
de enero del 2015 "DISPosITrVo DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE
UNA CUBA DE ELECTROLISB", solicitada por RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL

Resorución*.o 1 g g
POR LA CUAL SE DECIARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"DTSPOSITTVO DEALMACENAMIENTO DE UNA CARGAENCIMADE UNACUBADEELECTROLISIS',EXPEDIENTE
N9 0226312015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015, SOLICNADA POR RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL
LIMITED.

Asunción,2 5 ABR 2025

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha ll de abril del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha l1 de abril 2025 en su parte pertinente, reza:"(...)También se observa
que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 9 y 10 conforme lo establece el Art. 3O de la Ley Ne
1ó30/OO "DE PATENTES DE INVENCIONES", por 1o gue se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
posterior archivami ento d e solicitud.(... )" - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento prru el pago de cada tása-anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa inial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de ta soliciiud de patente. podrán lagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perÍodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta áe pago de alguna de las

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asÍ también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
O226312OL5 DE 27 DE ENERO DEL 2015, "DISPOSITTVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA
CUBA DE ELECTROLISE", no se registra pago de las anualidades Ns 9 y l0 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne o2263l2olt DE FECHA 27 DE ENERo DEL
2015, "DISPOSITTVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS'----------..-

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar Ia caducidad en la solicitu dNe 02263lZ0l5.-----------

ArL le

LIMTTED.

Art.2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR
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Resorución.o 2 o o
POR Tá. CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LAPATENTE
"PRO]ECTOR ELECTROATMOSFÉRICO DE GRAFENO', EXPEDIEN'IE N9 738I812OI5 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2015, SOLICTTADA POR ARMANDO FRANCISCO CHIFARELLI. -.- - - - - - - - - - -.

Asunción, 2

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 1l de abril del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha ll de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 y 9 conforme lo establece el Art. 3O de la
Ley No 1ó3O/0O "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)" ----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse lasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sers meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicifiid de
Datente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, venficando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
7381812015 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, "PROTECTOR ELECTROATMOSFÉRICo DE GMFENO", no se registra
pago de las anualidades Ns 8 y 9 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, preüstos en el
Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de Ia solicitud Ne 73818/2015 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2015, "PROTECTOR ELECTROATMOSFÉRICO DE GRAFENO" - -. - -. - -. - - - -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en Ia solicitud Ne 73818/2015.-------------

5 ABR

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S U ELVE

ORDENAR la caducrdad en la solicitud de Patente de Invención Ns 73818/2O15 de fecha 30
de noviembre del 2OI5 "PROTECTOR ELECTROATT4OSFÉRICO DE GRAFENo,,, solicitada
por ARMANDO FRANCISCO CHIFARELLI. - -------- -

ññ66fdstaldo
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Asunción,

VISTO: El estado acrual de estos autos y,

CONSTDERANDO:

Que, atento al informe del acruario y comprobado el extravÍo dei expediente,la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el fut. l21del C.P.a., por providencia de fecha 25 de
marzo--de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días p^ra qu. prae"t.n tar .opir. a.
los escritos, documentos y diligencias que se encontr¿uen en su poder.---------:-----:-----------

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dfas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados

- Que, elfut. 136 de la,Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del
Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Coügo Procesal Civil establece
el procedimiento para Ia reconstirución de un expediente extraviado, y reza: -Comprobada la perdida de un
expediente, el jueTordaura su reconstitució4la que se et'ectuará enla siguiatte t'orma: a) el nuilo expediente se iniciara conla
providencia que dispongala reconsticución;b) que el jueTintimaró, alas partes para dentro del plaTo de cinco días presentenlas
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren at su poder. c) De ellas se daró vista a las partes, por el mismo
pla7o, afinde que se expiddn acerca de su autotticidad;y d) el jueTpodra disponer, sin sustanciaciónnirecurso alguno,las mtlidas
que c onsider e neces ar ias. - - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstiruido el expeüente de solicirud de regisuo de la marca
'VENTURA", CI.ASE 36, EXPEDIENTE N' 1514654, solicitada a nombre de Ctaudia Maria Fadul Gonzatez y
da¡ continuidad a su tramitación. ----------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Directora General de Propiedad Industrial (Interina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expeüente de solicirud de registro de la marca **VENTUf{A-,
CLASE 36, EXPEDIENTE N' 1514654, solicitada a nombre de Claudía Maria Fadu! Gonzatez.,---

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.

ffi

{tr h GOBIERNO nrr I PARAGUÁI
\¿# PARAGUAY I REKUAI

Resolución N'

POR T.A CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD
MARCA *VENTURA', CLASE 36, EXPEDIENTE N" 1514654

DE REGISTRO DE LA

D'irec«tra (l
Ditccción Genaal de Pro¡
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Resolución N' +

POR I..A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 203 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"PERFIL EXTRUIDO", ASIA N" 1892878 DE FECF{A 19 DE OCTUBF.E 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER SA.-- - - - -

Asunción, 
2 Atsit /u/)

MSTO: EI Expediente Ne 1892878 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de regrstro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por Ia firma ALUKLER

sA..----------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de junio de 2OZl se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 203 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el

apelante en fecha 20 de abril de 202I. El 6 de octubre de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta

Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y

analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentación. Que, Ia Ley 868/81 establece en

su Art. 3'; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.

Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño

de PERFIL al Catálogo de ia Firma Perfiles y Herrajes de Queretaro. Que, realizando la comparación de las

caracterÍsticas estéücas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que ei antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE

carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente "-1a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a domtnio público antes de la fecha de presentación de la

solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su ArL 2 Establece que los requisitos de registrabilidad

de un Modelo o Dibujo Industrial: " Podrán ser registados los dibujos o modelos industiales que seen nuevos,

que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las

buenas costumbres, Aft. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente

encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo sol reúne el

requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan sim
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PORI.A, CUALSE CONFIRMALARESOLUCIÓN N9 203 DEFECHA6 DE OCTUBREDE 2021, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN I.A SoLIcmuD DE MoDELo INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO" ACTA N' 1892878 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICIIADA POR ALUKLER SA-.-.-.-

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos disünüvos
previamente regisüados. Por Io que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo
industria}paradiferencjarsedeotrosmode]osindustrialesosignosdisüntivosde]mercado

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en ürtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el ert. 37 de la Ley Ne 4798t2ol} "eUE CREA LA DIRECCIóN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--------------

DISPONER el archivo de
"PERFIL EXTRUIDO", Acta
03, presentado por la firma

ResoluciónN"

la solicitud de registro
N' 1892878 de fecha 19 de
ALUKLERS.A"

PORTANTO,

LA DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 203 de fecha 6 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industnales, en la solicitud de registro de Modelo
Industnal denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta N" 1892878 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la fiTmaALUKLERSA.---

ArL 2o

Art.3" NOTIFfQUESE, por cédula.

de Modelo Industrial denominado
de 2018, Clase 25, Sub Clase

ia Cristaldo

*, t*ia;'rt a, ttnPi,dad Intelectual
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ResoluciónN'

PoR LA CUAL SE coNFIRtvfA Iá RESOLUCIÓN Ne 163 DE FEcHA zSDEAGoSTo DE 2021, DISIADA poR
IA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MoDELos INDUsTRLALES EN Lá. solrcrruD DE MoDELo rI¡DUSTRLAL
"PERM EXIRI.'IDO", ACTA N' 1892763 DE FECHA 19 DE OCTI.'BRE 2018, CIáSE 25, SUB CI.&SE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER Sá"

Asunción,

,( ,1, ggpIPRNq e¡1 ¡ PARAcyÁl
\l PARAGUAY I REKUÁI

VISTO: El Expediente Ne $92763 de fecha
Industrial denominado ?ERFIL EXTRUIDO" en la

19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER

otnecc¡óx NAcIoNAL DE( \PRoPIEDAD
\I INTETECTUAL

03 ü5

sá-.

RESULTA

Que, en fecha 2l de junio de 2OZI se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e'nterpone recurso de apelación contra la Resolución N" 163 de fecha 25 de agosto de 202I, dictada por la Dirección
de Dibujos y Modelos Industiales

Que, por proveÍdo de fecha 23 de marzo 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agraüos el
apelante en fecha 7 de junio de 2022. El 2I de junio de 2022 estaDirección General llamó Autos para Resolv

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Dirección el regisko del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aParece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/8I establece en
su Art. 3'; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el reqüsito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurÍdica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PERFIL de la firma FOSFIAN NAYILIAN AIUMINIUM CO., IjID. MARCA \/I LIAN. Que, realizando la
comparación de las caracterísücas estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".----------

Que, se agraüa el recurrente y expresa ente otras cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente ",1a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2OlB".---

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

Que, la normaüva establecida en la Ley Ns 868/8I en su Art. 2 Establece que los requisitos de regishabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registados los dibujos o modelos industiales que seen nuevos,
que no sirva únicamente a Ia obtención de efecto técnico, ni sean contarios al orden público, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado

Dirccción Gcntr¡l dr Pro¡icdad Industrial

iJkección§rcjonrl de Propicdrd Inttlectual
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ResoluciónNo qJ ñ"* 5

poR Iá, cuAL sE coNFIRr,rA I,¡1 REsoLUctóN I¡e 163 DE FEcHA25 DEAGosro DEzozl,DIctADAPoR
m pnrccróN DE DtsUJOS y MODELOS TNDUSTRT,ALES EN rA SOLICITLJD DE MODELO INDUSTRIAL
.pERm HmRUIDo,, AófA N. lg92763 DE FECHA 19 DE ocrtJBRE 2018, cIAsE 25, suB cIAsE 03'

SOLICIIADA POR ALUKLER Sá.....-..-.

eue, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

senüdo de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,

usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los

productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos disüntivos

preüamente registrados. por lo que, el reqüsito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la

disüntiüdad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intÍnseca y extínseca del modelo

industial para diferenciarse de otos modelos industiales o signos disünüvos del mercadoil.-"---"----'

eue, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al lnc. b) del Art.3 de la Ley

s6sigl y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la i"y Nn 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección

General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----------

PORTAI{TO,

Iá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.á, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRI\,ÍAR la Resolución N' 163 de fecha 25 DE AGOSTO DE }OZL, dictada por la

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo

Industrial denominado "PERFIL DffRUIDO', Acta N" 1892763 de fecha 19 de octubre de

2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER Sá"-------

ArL 2o DISpONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado

03,presentadoporlafirmaALUKLERSá"----------- \-
ArL 3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

Abg. Clau{ia Pameia Cristaldrr
Dircciqrl General Interina

,lirccción Gücral dc Propicdad lndusrrial

i.rrrcrció¡ N¡rio¡¡l de Propiedad Inrelecrual
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ResoluciónN' #
PoR IA CUAL SE coNFIRIvfA IA RESoLUcIÓt¡ Ne gzDEFEcHAlo DE MAyo DEzozt,DIqIADApoRIA
omecclÓN DE DIBuJos Y MoDELos INDUsTRIALES EN Iá sollcrrr.JD DE MoDELo rr{DUSTRTAL
"PERFIL EXTRI.NDO" ACTA N' 1892860 DE FECHA 19 DE OCTI,JBRE 2018, CIáSE 25, SUB CI.ASE 03,
SOLICNADA POR ALUKLER Sá"..-..-..-

Asunción, 2! irl,i :i;5

VISTO: el expediente Ne If;92860 de fecha 19 de octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado ?ERFIL EXTRUIDO' en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER
Sá".

RESULT.&

Que, en fecha 2l de junio de 2O2L se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e' rterpone recurso de apelación contra la Resolución N' 92 de fecha l0 de mayo de ZO¿l,dictada por Ia Dirección
de Dibujos y Modelos Industiales

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 202I se concede el recurso inte¡puesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolv

CONSTDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/3l establece en
su Art' 3"; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PEMIL de la firma ARAGON ALUMINIO. Que, realizando la comparación de las caracterísücas estéücas y
visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)". - - - - - - -- - -

Que, se agraüa el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente ".1a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio púbtico antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".---

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

Que, la normaüva establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de regishabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registados los dibujos o modelos industiales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a Ia moral y a las
buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo so

{+0ü

requisito de nuevo debido a que las caracterÍsücas estéücas y üsuales resultan similares.--------
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ResoluciónNo

PoR I.A, CUAL sE coNFIRIvfA IA RESOLUqÓN NS 9}DEFECHA IO DE T,ÍAYO DE2O2I,DICTADAPORI..A'

DTRECCIóN DE DtsUrOS y MODELOS INDUSTRT,ALES EN r.á. SOLTCITLJD DE MODELO INDUSTRIAL
.PERFTL HMRUTDO",.ACIA N" 1892860 DE FECHA 19 DE OCTI.JBRE 2018, CIá,SE 25, SUB CIA,SE 03,

SOLICMADA POR ALI,'KLER Sá..-....-..

# \ GOBIERNO op.r. I PARAGVÁI
\*J PARAGUAY IREKUAI

Antecedente Modelo solicitado

eue, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en t

senüdo de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,

usos, comercialización u oto medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los

productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con ohos signos distinüvos

previamente regishados. por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la

disünüüdad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intínseca y extínseca del modelo

industial para diferenciarse de otros modelos industiales o signos disüntivos del mercadon.--------'----

eue, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del A¡t. 3 de la Ley

863/8I y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 47g8t2}l2 "QUE CREA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección

General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----------------------------

PORTA}',¡TO,

I.A, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 92 de fecha 10 DE MAYO DE2O2l, dictada por la Dirección

de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial

denominado ?ERFIL EXTRUIDO', Acta N' 1892860 de fecha t9 de octubre de 2018, Clase

25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER Sá"-------

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado

?ERFIL HffRUIDO', Acta N" 1892860 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase

ArL 3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

rrbg. Claudia Cristaldc

D ite ctora mtrina
ad lndustri¡l

ArL 1"

ArL 2"

0irccción Gcnerrl d! ProPi

r i)irccción Nrciot¡If,e Propi ad Intelectual

03, presentado por la firma
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Resolución No _
POR LA CUAL SE CONFIRMA T-A. RESOLUCIÓN NA Ul DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRTAL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892828 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.------

Asunción, 
2

VISTO: El Expediente Ns 1892828 de fecha 19 de Octubre de 20218 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO' en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER
sA..----------

RE S ULTA:

Que, en fecha 8 de Febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' I2I de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 4 de marzo deZOD, se concede el recurso inteqpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. EI 10 de mayo de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. --

C O NS IDERAND O:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta

Dirección el registro del Modelo Industnal PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de Ia Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en
su Art. 3'; Se considera que Ia solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PERFIL de la firma INDALUM, Catálogo 20121. Que, realizando la comparación de las caracterísücas estéücas y
visuales resultan similares a 1a presente solicitud.(...)

Que, se agravia el recurrente y expresa entre oüas cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que el antecedente enconkado en el motor de la búsqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente "/a decisión de la Directora no se ajusta e derecho dado que no se puede
determinar si e/ supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su ArL 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industnales que seen nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que ei modelo
requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-

g ABil tütI
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Resolución No _
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 121 DE FECHA 19 DE AGoSTo DE 2020, DICTADA PoR
LA DIRECCIÓN oE DIBUJoS Y MoDELos TNDUSTRTALES EN r.¿. soLrcITUD DE MoDELo INDUSTRTAL
"PERFIL EXTRUIDO', ACTA N' 1892828 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICNADA POR ALUKLER S-A" -.-. - -

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercializaclón u oüo medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos disüntivos
previamente registrados. Por Io que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la
disünüüdad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrínseca y extrÍnseca del modelo
industrialparadiferenciarsedeoÚosmodelosindustria]esosignosdistintivosde]mercado

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al lnc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIóN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--------------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 121 de fecha 19 DE AGOSTO DE 2020, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industnal denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1892828 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S¿,.-------

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
'PERFIL EXTRUIDO", Acta No 1892828 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25 Clase
03, presentado por la firma ALUKLER SA

ArL 3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

ArL 2"
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMATá.RESOLUCIÓN N9 236DEFECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICITI,JD DE MODELO
INDUSTRTAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892666 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER SA---...

Asunción, 2 , ,, ,; ,- i )

MSTO: El Expediente Ns 1892666 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO' en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER
s.A".----------

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 236 de fecha 16 de diciembre de 2020, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso inte¡puesto, expresando agraüos el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. EI 10 de mayo de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en
su Art. 3'; Se considera que la solicitud No es nueva y dispone en su inc, a) Si no se diferencia de sus similares.
Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el reqüsito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PERFIL de la Firma METALIFE. Que, realizando la comparación de las caracterísücas estéücas y visuales
resultan similares a la presente solicitud.(...)

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente ".1a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirua únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a }a moral y a las
buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catalogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo so

requislto de nuevo debido a que las características estéücas y visuales resultan simrlares.----

Cnstaldo

rtión Gcncnl dc Irropirdad Indu¡rrial
)irrcción N¡cion¡l dr Propicded Inrelecrual
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A. RESOLUCIÓN N9 236D8 FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN rá, SOLTCmUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N' 1892666 DE FECHA 19 DE OCTI.JBRE 2018, CIáSE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER S.A..-.---

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que Ia forma y apanencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por Io que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la

disünüüdad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrÍnseca y extrínseca del modelo
industia1paradiferenciarsedeotrosmode]osindustria]esosl§nosdistlnüvosde]mercado

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/3l y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 4798l2OlZ "QUE CREA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de Ia Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--------------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 236 de fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la sollcitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta No 1892666 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER SA.---------

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1892666 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase

ArL 3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

,Éul.uffi,rmei a Cris t aldc

1)fr..,ot, §encral I nterina

¡i,.,ct¡n C,n.trl¿, propiedrd lndurtrirl

ii¡ll¿tó¡ !i:cion¿i dc ?ropicdad lntclecrual

ArL2"
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Resolución N" i ;

POR LA CUAL SE CONFIRMA LARESOLUCIÓN N9 9 DE FECHA2S DE ENERO DE}OLI,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRI,ALES EN I..A, SoLICITUD DE MoDELo INDUSTRI,AL
"PERJ'IL EXTRUIDO", ACTA N' 1892824 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER S.A...-.--.-

Asunción, ?f - t)

MSTO: El Expediente Ne 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo
lndustrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma
ALUKLER S4......-....

RE S U LTA:

Que, en fecha 2l de junio de 2021 se presenta ei representante convencional de la firma ALUKLER
S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 9 de fecha 28 de enero de 2021, dictada por
la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agraüos el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 3 de Noviembre de 2021 esta Dirección General llamó
Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, Ia resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Dirección el registro del Modelo lndustrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub -
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley
868/81 establece en su Art. 3"; Se considera que Ia solicitud NO es nueva y dispone en su inc, a) Si no se

diferencia de sus simllares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el reqüsito de nuevo u
original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de Ia búsqueda
realizada arrojó como antecedente el drseño de PERFIL de la firma ALAR, Catálogo 201i. Que, realizando
la comparación de las características estéticas y üsuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".-----

Que, se agraüa el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada
resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente enconüado en el motor de

búsqueda de GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al

de mi representada.(...).--

Que, expresa el recurrente: " la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación
de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018'.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto. ----
Que, la normaüva establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de

registrabilidad de un Modelo o Dibujo Indusüial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos
industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean
contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o
dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.;'. Que del análisis realizado en el

presente caso, haciendo el cotejo enrre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud
presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo deb
caracterÍsücas estéticas y üsuales resultan similares.---- ----------)

r,, il9. Ui:r.,;ft]ql9ig. Cristaldo
1 tirú.toi, Seneral Interina

)ircrci,ó¡.6i¡cill Ci lropíedad lndulrrill
rt:;icr l(:ci:iir! dr prcpiedad 

Inrelecrual
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOTUCIÓN N9 9 DE FECHA 28 DE ENERO DE 202I, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN Iá, SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"PERFIL EXTRUIDO', ACTA N" 1892824 DE FECHA 19 DE OCTI.JBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER SJC---------

Antecedente Modelo solicitado

"l

l¡slt+t

Que, la novedad de un modelo industnal no solamente será determinada por la novedad del mismo,
en el senüdo de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por
descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con
formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible
con ohos signos disüntivos previamente registrados. Por lo que, el reqursito de novedad de un modelo
industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fi:erza diferenciadora, entendida como ".1a

capacidad intrÍnseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o
signos distintivos del mercado". -

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de
la Ley 868/81, al Art. l0 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N' 3OOl94 y en base a las facultades que le
otorga el ert. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE pROptEDAD

INTELECTUAL", que modifica varios ArtÍculos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que
existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -------------

PORTANTO,

I.A. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE SUELVE:

CONFIRMAR la Resolucrón N' 9 de fecha 28 DE ENERO DE 2021, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos lndustriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta N" 1892824 de fecha 19 de
octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER Sá.-----

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25,

ArL 1o

Art.2o

Art 3o NOflFÍQUESE, por cédula.

Sub Clase 03, presentado por la firma
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 762D8 FECHA 24DE AGOSTO DEzOZz, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCAW 365 WALLETY ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N 4379112020 A NOMBRE DE DOHA
sA----------

Asunción, 
:

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de THE

COCA-COLA COMPATIY y FINTECH INVERSIONES S.A. en contra de la Resolución N' 762 de fecha 24 de

agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -'---------'

RES ULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 202 se presenta el representante convencional de THE COCA-COLA

COMPAI{Y. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 762 de fecha 24 de agosto de

2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de FINTECH

ITIVERSIONES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'762 de fecha 24 de

agosto de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha O6 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha O6 de diciembre de 2022, el representante convencional de THE COCA-COLA

COMPANY., en fecha lI de abril de 2023 el representante convencional de DOHA S.A. contesta el traslado

de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha t9 de mayo de 2023.---'

Que, en fecha 1l de abril de 2023 el representante del solicitante ha solicitado se declare desierto el

recurso de apelación, siendo dictada la providencia de fecha 30 de marzo 2022 por la cual ésta Dirección

General resolvió declarar desierto el recurso interpuesto

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Fintech Inversiones S.A. promueve oposición

contra la solicitud de registro W 365 WALLET Y ETIQUETA .../... fhe Coca Cola Company promueve
oposición contra la solicitud de registro W 365 WALLET Y ETIQUETA.../... En cuanto a la oposición
presentada por la firma The Coca Cola Company, una vez realizado el cotejo marcario entre la

denominación solicitada W 365 WALLET Y ETIQUETA y las marcas bases de la oposición WABI CASA, WABI

PAY y WABI, se observa que entre la denominación solicitada y las marcas base de la oposición, no habrá
riesgo de confusión o asociación teniendo en cuenta que poseen estructuras gramaticales distintas, siendo
los vocable,s gue la componen disimiles y diferenciables entre sí.../... No hay posibilidad algún tipo de

relacionamiento en el aspecto gráfrco de las marcas en pugna, puesto que existen n,Jmerosas marcas

registradas en la clase O9 que contienen una W como parte preponderante del logotipo y aun así son lo
suficientemente novedosas.../... En relación a la segunda oposición presentada por la firma Fintech

Inversiones S.A. se da la misma situación queen la primera oposición, es decir, la posibilidad de,

entre las marcas opuestas no existe puesto que la diferencia gramatical entre una y otra,

,

,tl¡f,,
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 762D8 FECHA }4DEAGOSTO DEhO}L,DICTADA POR
1¿. DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N 4379U2O20 A NOMBRE DE DOHA
s-A.----------

grande.../... Las oposiciones deducidas por THE COCA-COLA COMPANY y FINTECH INVERSIONES S.A.
devienen i mproc edentes. -- - - - - - - --

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante THE COCA-COLA COMPANY. y manifiesta: "(...)

Mi representada posee una familia de marcas que se distinguen en su parte figurativa por una figura
zigzagueante de la letra W y al estar la marca pedida consütuida por una etiqueta extremadamente similar,
los consumidores indefectiblemente creerán que todas ellas proceden de un mismo propietario,
produciéndose asÍ un elevado riesgo de asociación indeseable.../... Por debajo del diseño de la letra W y en
plano inferior se encuentra la denominación de las marcas enfrentadas, las cuales, si bien son distintas, de
una visión de conjunto, que en todas es extremadamente similar, y por ende, confundibles, elconsumidor
terminará relacionándolas entre si.../... La mera presencia del signo j65 y de la palabra WALLET en la marca
pedida es totalmente irrelevante, pues, aparte de que están ubicados en la parte inferior y con caracteres
reducidos en cuanto al tamaño, su uso no aporta distintividad ni novedad suficientes como para
distinguirlas de las marcas invocadas como base.../... En consecuencia, la marca W 365 WALLET y
ETIQUETA es directamente evocativa de las marcas WABI )ASA, WABI pAy WABI y MARCA
FIGURATIVA.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora General dicte resolución revocando en todas sus
partes la Resolución N" 762/2022(...)".--- --- ---

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifi esta: "(...)La primera contradicción y
equivocación de la firma oponente, ya que manifiesta en su fundamentación de apelación que no se
opusieron en base a las supuestas semejanzas gramaticales, sino solamente en base a los elementos
figurativos que poseen en sus marcas.../... La adversa miente al decir que no se opuso en base a las supuestas
semejanzas gramaticales, consideramos que la oponente al no tener una resolución favorable a sus
intereses pretende hacer ver otra realidad, otra situación totalmente paralela, cuando claramente ya se ha
juzgado conforme a la oposición presentada.../... Las marcas W 3ó5 WALLET Y ETIQUETA (solicitada) y
WABI CASA, WABI PAY WABI y MARCA FIGURATIVA (marcas base de oposición) no puede ser
confundidas, asociadas o relacionadas unas con otras, ya que entre las mismas existen diferencias gráficas,
ortográficas y fonéticas, que las vuelven disimiles.../... La construcción gramatical de las denominaciones en

Pugna es completamente disímil, el hecho de que las denominaciones llevan en común la sílaba WA no
significa de ninguna manera que exista entre ellas algún tipo de identidad o similitud que impida la
coexistencia pacÍfica de las mismas.../... El hecho de que ambos logotipos posean un diseño que ciertamente
hace alusión a la letra W no significa para nada que los logotipo.s sean casi dénticos, tanto es así qie existen
un gran numero de marcas registradas en nuestro país en la misma clase 09 que poseen la letra W como
etiquetas, por lo que es totalemnete absurdo lo manifestado por la adversa en ese senttdo.../... Ruego a la
Señora Directora confirmar la resolución apelada N'762/2022(...)".---------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "W 365 WALLET Y ETIQUETA' (solicitada en clase 09) y "WABI
CAS,\ WABI PAY WABI y MARCA FIGURATTVA" (registrada en la clase 36).---

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas W 365 WALLET Y ETIQUETA (solicitada) y
WABI CASA, WABI PAY WABI y MARCA FIGURATTVA (marca base de oposición), vemos que al in
análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una
conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cq

)ireccié¡ liaclr¡¿l de p,oii,ara lnrrtr,irrt
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'762D8 FECHA } DEAGOSTO DE2O22, DICTADA POR

LA DIRECCTÓNOTASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA W 365 WALLET y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N', 4379112020 A NOMBRE DE DOHA
s.A.----------

es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con Ia otra. De esta manera,

corresponde a esta instancia administrativa determinar sr las marcas en cuestión pueden o no ser

confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden

de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "WA", no

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su coniunto, son muy

diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----

w 365 WALLET y ETIQUETA

WABI CASA, WABI PAY WABI Y MARCA FIGURATTVA

(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, la marca solicitada 'W 365 WALLET" está compuesta por una combinación alfanumérica que

sugiere un servicio financiero o billetera digital disponible todo el año ("365") y que se enfoca en la idea de

almacenamiento o gestión de activos digitales ('WALLET"), en cambio, WABI CASA yWABI PAY WABI, son

marcas que parten de un denominador común ('WABI"), pero añaden sufijos que modifican su significado y

no sugiere directamente una funcionalidad financiera o relacionada con billeteras digitales.---

Que, las marcas en pugna no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas

marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar

que existe algún riesgo de confusión.------------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su llbro "Derecho de Marcas"

nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad,

cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la

marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario üene una gran influencia el que una de las marcas tenga

un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor

facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos

concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,

ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

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 URBAN

W 365 WALLET y ETIQUETA (solicitada), y WABI CASA, WABI PAY WABI y MARCA FIGURATTVA

(oponente), se comparte el vocablo "WA", exste otra marca registrada que cuentan con denominaciones

similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informáttco de la Institución, también

se encuentran registradas las marcas: W WALETO, Registro N' 580.174 a nombre de INNOVAMED S.A., W

WALKMAN, Registro N" 525376 a nombre de SONY GROUP CORPORATION; !V, Registro N" 599382 a

nombre de World Wrestling Entertainment, LLC., IUAVE, Registro N" 512991 a nombre de BOSE

CORPORATION;WABI, Registro N'481721a nombre de THE COCA-COLA COMPANY;!V, Registro N' 557707

a nombre de ITTI S.A.E.C.A., g, Registro N'441039 a nombre de DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP

ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK, extremo que dem

coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca

,,ll;M Cnsraldo
al I nte¡ina
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pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. -------------------
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 762DE FECHA } DEAGoSTo DEh)I2,DISIADA PoR
IA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 4379U2020 A NOMBRE DE DOHA
sA----------

Que, siendo así, el vocablo "WAil'A" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N' l}g4fi9g} de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio".Por lo tanto, en el caso de revocarla resolución recurrida, ello
implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el mercado
dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo Ia misma clase del nomenclador internacional, clase 09, el solicitante pretende
cubrir Billetera digital, mientras que la marca oponente cubre nrnaratos e instrumenfos científicos. náuticos.

De lo
expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno
y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el
consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.

Que, no hay relación entre los productos de la empresa solicitada, y los de Ia marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos por
las marcas enfrentadas, existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente
porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.----------

Que, desechando el análisis 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 una figura tipo trapecio, generando una imagen
simétrica que puede parecer una "W" de en colores azul y anaranjado, debajo de la misma el signo
solicitado con una trpografÍa particular con los mismos colores citados anteriormente, mientras que la
segunda (marca base de oposición) si bien también usa un diseño abstracto que forma una "W", pero con
un enfoque mucho más dinámico, tiene curvas y formas redondeadas, incluyendo un cÍrculo
ser una vocal "i" en movimiento, debajo de ella se encuentra la marca registrada.

marca solicitada marca registada

I'he. CffiíCnstalc'
illr..tora Ge'ncr,',1 I tlterinal;llcclofa uenet;ll I ¡ttct¡rr¿
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 762 DE FECHA }4DEAGOSTO DE}OLL,DICTADA POR
Iá, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N 4379112020 A NOMBRE DE DOHA
sA----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe nesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL (INTERINA):

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 762 de fecha 24 de agosto de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca \A1365

WALLET Y ETIQUETA", clase 09, Expediente No 4379U2O2O, sohcitada a nombre de

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédu|a.

Art.2e

DOHA S.A.

Cnsmldt
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POR tA. CUAL SE REVOCA Iá, RESOLUCIÓN N' 1728 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEaO}4,DI TADA POR
LA DIRECCTÓH O¡ MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I,á. MARCA "BLACK
RHINO", CLASE 12, EXPEDIENTE N' 95566/2023 A NOMBRE DE WHEEL PROS LLC.---.-....

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WHEEL PROS

LLC. en contra de la Resolución N' 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de

Marcas, y;- - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de WHEEL PROS

LLC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1728 de fecha 08 de noviembre de

2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 20 de febrero de 2O25, el representante convencional de WHEEL PROS LLC. expresó

agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en

fecha 25 de febrero de 2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca RHINO, registrada

con el número 403892 en fecha 22 de septiembre de 2014 a favor de RHINO EQUIPMENT GROUP INC.;

Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia

pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca

solicitada se reproduce Íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articula 6" de la

Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ----------"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WHEEL PROS LLC. y manifiesta: "(...) Tal

resolución está basada en premisas incorrectas por lo que debe ser revocada, ya que la solicitud de mi de mi
comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser en

su conformación, el plano fonético-auditivo y plano visual.../... La marca antecedente se conforma de la

siguiente manera: RHINO, se compone un término, constituyéndose así en une denominación simple,

mientras que la marca solicitada BLACK RHINO, se constituye en una denominación compuesta está

conformada por la palabra BLACK junto con el término RHINO.../... La raÍz es lo que primero impacta dentro
de la mente del consumidor, este constituye en otro elemento diferenciador entre las marcas en estudio.../...

Por todo lo expuesto, solicito a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando

integramente la Resolución N" 1728/2024(...).'

Dircccién 6cnrral de Propiedad Industrial

9irelrió¡ Nacion¡l dc Propirdad Intrhcrual

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso in
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ResoluciónNo_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1728 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEIO}4,DISTADA POR
LA DIRECCTÓN OT MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA "BLACK
RHINO", CU.SE 12, EXPEDIENTE N' 9556612023 A NOMBRE DE WHEEL PROS LLC.---------

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de Ia DINAPI, el Registro N" 403892 de la marca "RHINO" a

nombre de RHINO EQUIPMENT GROUP INC., venció el 22 de septiembre de 2024, venciendo a su vez el
plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo,
tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N' I294lg8 de Marcas que textualmente expresa: ,.(...)

Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sels meses posteriores al vencimiento
(...)".---------

Consecuentemente, habiendo desaparecrdo la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca 'BLACK RHINO", solicitada por WHEEL PROS LLC. --------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
"BLACK RHINO", clase 12, Expediente N'95566/2023, solicitada a nombre de WHEEL
PROS LLC. --------

Art.3s

\
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1.064 DE FECHA 29 DEIUNIO DEhOL3,DICTADA pOR Lá,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE nÉclslno DE 1á. MARcA "DoLCE
VITA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 38315/2022, A NOMBRE DE FENICTA IMPORT & EXPORT.

Asunción,3ü¡\jii¿..J

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fenicia
Import & Export en contra de la Resolución N' I.064 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de Fenicia Import &
Export e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.064 de fecha 29 de junio de 2023,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de Fenicia Import & Export
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 14 de octubre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca DOLCE
WTA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiendose realizado la búsqueda
de antecedenfes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente:
2012'1219548 Denominación DV DOLCE LA DOLCE VIM Clase 35 Registro 388858 Titular Fenicia Import &
Export (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar, se puede
constatar a simple vista que la marca base de rechazo se encuentra a nombre de mi representada, es decir la
firma FENICIA IMPORT & EXPORT, ya que ambas solicitudes fueron presentadas por mi comitente. Y es así
que no existe riesgo alguno puesto que ambas solicitudes pertenecen a una sola frrma . Igualmente nos
podemos percatar que fueron solicitadas en distintas c.lases del nomenclador. Asimismo, al observar los
coniuntos evidenciamos lo siguiente: Las marcas en pugna NO se encuentran confrontadas en la misma
clase(...)".--

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el
388858 de la marca "DV LA DOLCE VITA", Clase 35 a nombre de Fenicia trypp¡!*.Export, ven

Dirrcción Nacional de Iropiedad Inteleclua

Resolución
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poR Lq, cuAL sE REVOCA t-A. RESOLUCTÓN N' 1.064 DE FECHA 29 DEIUNIO DE2O23, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I]q, MARCA "DOLCE
VITA", CIA.SE 25, EXPEDIENTE N" 38315/2022, A NOMBRE DE FENICTA IMPORT & EXPORT.

noviembre de 2o2?, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo,

habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido Ia base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los

Aft. 2a y 6e de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.2e

ArL 3e

REVOCAR la Resolución N' 1.064 de fecha 29 de junio de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "DOLCE

VITAi', clase 25, Expediente N'38315/2022, solicitada a nombre de FENICIA IMPORT

&EXPORT. ------------::-

ínera C{staldt
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Resorución-G€-T 
T

PoR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcTóN Ne r.065 DE FECHA 29 DEIUNIo DEIII3,DICTADA poR LA
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "DoLcE
VITA", CT.ASE 18, EXPEDIENTE N" 38319/2022, A NOMBRE DE FENICI.A IMPORT & EXPORT.

Asunción, J0 /,I;ii -l

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fenicia
Import & Export en contra de la Resolución Ns 1.065 de fecha 29 de junio de ZOZ3,dictada por la Dirección
de Marcas, yi ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de Fenicia tmport &
Export e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.065 de fecha 29 de junio deZOZ3,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de Fenicia Import & Export
expresó agraüos; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 14 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca D1LCE
WTA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 18. Que habiéndose realizado la búsqueda
de antecedenfes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expeáiente:
2012'1219548 Denominación DV DOLCE LA DOLCE VITA Clase j5 Registro 388858 Titular Fenicia Import &
Export (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coeistencia pacÍfrca, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ----------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Que, en primer lugar, sepuede
constatar a simple vista que la marca base de rechazo se encuentra a nombre de mi representada, es decir la
firma FENICIA IMPORT & EXPORT, ya que ambas solicitudes fueron presentadas por mi comitente. y es así
que no existe riesgo alguno puesto que ambas solicitudes pertenecen a una sola firma . Igualmente nos
podemos percatar que fueron solicitadas en distintas clases del nomenclador. Asimismo, al observar los
conjuntos evidenciamos lo siguiente: Las marcas en pugna NO se encuentran confrontadas en la misma
clase(...)".--

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según
388858 de Ia marca "DV LA DOLCE VITA", Clase 35 a nombre

corresponde analizar si la marca registrada,
Ia base de datos de la DINAPI, elRegi
de Fenicia Import & €xport, venció.

lrl,g,, :' , Dir&¡o¡¡-GAt{Iai Interina
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Resorución^S¿T §
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ns r.065 DE FECHA 29 DEIUNIo DEzozS, DIcTADA PoR [á.
omEccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "DOLCE
VITA", CI-A.SE 18, EXPEDIENTE N' 383I9IZO22,A NOMBRE DE FENICI.A IMPORT & EXPORT.

noviemhre de 202?, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo,

habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los

Art. 2e y 6o de la Ley N' I294l98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecuctón de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RES UELVE

DrREcctóN NAcToNAL DE

,V \-PROPIEDAD
WC tNrELECruAt

PARAGUAY

Art.le

Art.2e

W GOBIERNO nn¡ | PARAGVÁI
PARAGUAY I REKUAI

REVOCAR la Resolución Nq 1.065 de fecha 29 de junio de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DOLCE

VnA", clase 18, Expediente N'38319/2022, solicitada a nombre de FENICIA IMPORT

ATt.39 NOTIFÍQUESE.
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POR I.¿. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 I35O DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LAMARCA "MARCA
FIGURATTVA", CLASE 42, EXPEDIENTE N'33783/2012, A NOMBRE DE MICROSOFT CORPORATION..---.-----

Asunción, gil irJll 2¡25

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Microsoft
Corporaüon en contra de la Resolución Ns 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección
de Marcas, yi- - -- - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de Microsoft
Corporation e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1350 de fecha 13 de
noviembre de 2013, dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 1O de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 3O de julio de 2018, el representante convencional de Microsoft Corporaüon expresó
agravios; Esta Dirección tiene por contestada Ia expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
08 de julio de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "(marca
figurativa)" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 42. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "",

registrada con el número 300878 en fecha 26 de Julio de 2007 a favor de HTJTCHISON WHAMPOA
ENIERPR/SES LIMITED, Comentario: Que ambas etiquetas son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por
lo que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, sobre el particular, al Señor
Director, informamos que la marca "FIGURATIVA", Clase 42, registrada con el No. 300878 ha vencido en
fecha 26 de julio de 2017, y sin que su propietario haya realizado los trámites tendientes a su renovación,
hecho que torna aplicable la regla del articulo 5i inciso b) de la ley 1294/98 que establece: "el derecho de
propiedad de una marca se extingue:...b) por vencimiento del término de vigencia si que se renueve el

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
300878 de la marca "FIGURATIVA", Clase 42 a nombre de Hutchison Whampoa Enterprises Limited, venció
el 26 de iulio de 2017, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renov
habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.---- l.:-----------------

GO
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Resolución

POR I..A. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1350 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR
Iá, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "MARCA
FIGURATTVA", CLASE 42, EXPEDIENTE N' 3378312012, A NOMBRE DE MICROSOFT CORPORAIION.--..-----.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los

Art. 2s y 6o de Ia Ley N" 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar Ia

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicrtada.-----------

GO
PA

ornecc¡óx NAcToNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tá, PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

Art.le

Art.2e

REVOCAR Ia Resolución Ns 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"MARCA FIGURATTVA", clase 42, Expediente No 3378312012, solicitada a nombre de

Art.3e NOIFIQUESE.

Ít?tc. rr}r C c nclLli¡1lg
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Microsoft Corporaüon.
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Resolución*"-m$ '": q
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 657 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012, DICIADA POR I,q.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍNO Ng I.-A, MARCA "GR[D", CLASE
05, EXPEDIENTE N' 03415/2011, A NOMBRE DE AGROTEC SJ"----...--.

Asunción, 
3 0 I\BR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROTEC

SA. en contra de la Resolución Ns 657 de fecha 13 de julio de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RE SULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2012, se presenta el representante convencional de AGROTEC SA. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 657 de fecha 13 de julio de 2012, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de octubre de 2012 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha i8 de septiembre de 2013, el representante convencional de AGROTEC SA.
agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver

expresó

en fecha

23 de abril de2OZZ.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "GRID" ha

sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "RID", registrada
con el número 274752 en fecha 23 de Diciembre de 2OO4 a favor de BAYER HEALTHCARE LLC., Comentario:

Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo
6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) procede a continuación mi parte
a limitar su solicitud a fin de cubrir única y exclusivamente: PRODUCTOS AGROQUIMICOS, HERBICIDAS
FUNGICIDAS. Que con esto queda ampliamente demostrado Señor Director que la intención de nuestro
mandante no es usurpar una marca registrada es mas trata de apartarse completamente en el plano
comercial dado que el mismo excluye completamente lso productos de la parte del cual considera la
Secretaria de Marcas como antecedente.(...)".--------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.

274752 de la marca "RID", Clase 05 a nombre de Bayer Healthcare Llc., vencró el

venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecid
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Resolución N"lj+ "',

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 657 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2OI2, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTNO PP Iá. MARCA "GRID", CLASE
05, EXPEDIENTE N' 03415 I 2OII, A NOMBRE DE AGROTEC S.A. - - - - - - -

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la soltcitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 2s y 60 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar Ia

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
I.á, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Tá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución Ns 657 de fecha 13 de julio de 2012 drctada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GR[D",
clase 05, Expediente N" 03415/2011, sohcrtada a n AGROTEC S.A --- -- --------

ATt.39 NOTIFÍQUESE.
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Resolución No

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 I.272DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DEaOIA,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "BEA Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 51074/2012, A NOMBRE DE TEXCO INDUSTRIES S.R.L.-----

Asunción' 
¿1 i, i r'l' : -'':

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TEXCO
INDUSTRIES S.R.L. en contra de la Resolución Ns 1.272 de fecha 8 de setiembre de 2014, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de TEXCO INDUSTRIES
S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.272 de fecha 8 de setiembre de
2014, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 12 de julio de 2018, el representante convencional de TEXCO INDUSTRIES S.R.L.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "BEA y
eüqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 35. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"BEA", registrada con el número 360601 en fecha 2 de Abril de 2012 a favor de CAROLINA BEATRIZ
BENITEZ ALDAN, Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-,
por lo que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.» -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A quo obvió por completo el
hecho de ue la marca base del rechazo es una marca denominativa registrada en clase 14, mientras que una
marca solicitada pera amparar servicios en clase 35 por mi mandante, es una marca mirta, es decir la
denominación va acompañada de una etiqueta caracteristica, lo cual le otorga suficiente novedad y
distintividad, alejandola de cualquier riesgo de confusión con la marca citada como
antecedente.(...)". - - - - - - - -

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
360601 de la marca "BEA", Clase 14 a nombre de Carolina Beatriz Benitez Aldan, venció el
2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habie el
plazo para poder hacerlo.----
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POR I.J. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 I.272DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿. MARCA "BEA Y
ETIQUETA", C[-A,SE 35, EXPEDIENTE N" 5tO74l2Ot2,A NOMBRE DE TEXCO INDUSTRIES S.R.L.-----

Consecuentemente, habiendo desaprarecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecrdas en los

Art. 2e y 6o de la Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar Ia

prosecución de trámites para el registro de Ia marca hoy solicrtada.-----------

PORTANTO,
T¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tA. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. ls REVOCAR Ia Resolución Ns 1.272 de fecha 8 de setiembre de 2014 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la proser:ución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "BEAY
ETIQUETA", clase 135, Expediente No 5l}74l20l2, solicrtada a nombre de TEXCO

Art.3e

lDIre cJlr$in\54r
Ilirccciól(ineül I 1 rc¡'*u
lirecciln N ¡crcn¡l dt lrc1lic d rl
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Resolución-"$*e 
,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 89 DE FECHA 09 DE MAMo DEII¿I,DISTADA PoR LA
DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIsTRo DE
I-A MARCA 'MOIRÜ - JUGUETES otoÁcttcos y ETIeuE"tA", cLASE 28, EXrEDIENTE N" 51487/zo2o,
SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASA¡VI{DA MALITFE---

Asunción, o ABR 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por Maria Camila Casamada Maluff, en contra de la
Resolución N" 89 de fecha 09 de marzo de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional
Maria Camila Casamada Maluffe interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 89 de fecha
09 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha o6 de seüembre de 2o22 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 17 de febrero de 2023, Maria Camila Casamada Maluff por derecho propio y bajo
patrocinio profesional expresó agravios.

Que, en fecha 28 de julio de 2023, se presenta la representante convencional de Patricia Eulerich y
Lujan Halley, contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la
expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.--------

C ONSIDERAND O:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que, haciendo un análisis no se puede negar que
la relación entre ambas clases es evidente e inevitablemente se confundirá y se asociará a la marca
solicitada.../...La relación radica en que los servicios de la educación, recreo, diversión y entretenimiento de
Personas, por ejemplo, niños pueden estar basados fundamentalmente en juguetes didácticos, existiendo
de esta manera una relación más que evidente entre el servicio ofrecido y el producto.../...eue existiendo
una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la
confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en
razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también son muy relacionados los
productos/servicios protegidos por la marca oponente (...)".---- - ---

Que, entre otros argumentos, se agravia Ia apelante y manifiesta: "(...)La resolución recurrida
menciona que existe vinculación entre una institución educativa y ta fabricación de juguetes.
Mencionamos que son campos y áreas muy distintas, sin vinculación entre sí, diferente serta si se tratase de
una iuguetería.../...A1 divisarse las palabras agregadas, por un lado "EMOCIONARTE ES?AC&ARTE
AIREARTE" y Por otro "Juguetes Didáctico.s" se denotan denominaciones muy diferentes
sÍ, las cuales les dan personalidades muy disüntivas a ambas denominaciones y
conclusión de que son marcas muy diferentes (...)".-----

'ntre
ala
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 89 DE FECHA 09 DE MAMO DE}OaL,DIgTADA POR I.A
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELE}PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA'MOIRÜ - JUGUETES DIDÁCTICOS Y ETIQUE"TA", CI-ASE 28, EXPEDIENTE N' 51487/2020,

SOLTCITADO POR MARIA CAMII.A CASAIV,IT{DA MALUFE---

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de las oponentes: "(...) La

Resolución Ne 89 de fecha 09 de marzo de 2022 ha verificado y confirmado lo que a simple vista es evidente.

La marca solicitada MOIRÚ-IUGUETES DIDÁCTICOS reproduce Íntegramente a la denominación MOIRÜ la

cual es la palabra principal, llamativa y de fantasia de la marca registrada MOIRÜ EMOCIONARTE

ESPAC&ARTE AIREARTE Y ETIQUETA. Además de reproducir a la marca registrada exrste entre las dos

marcas una evidente relación entre los servicios y productos protegidos.../... En efecto, como acertadamente
se sosdene en la Resolución recurrida la marca pretendida por el solicitante es una copia de la marca

registrada, porque es evidente que al reproducir la palabra MOIRÜ parte principal y de fantasia de la marca

registrada, el solicitante no ha hecho otra cosa sino reproducir e imitar a la marca ya registrada.../... Con

respecto a la clase 35 la relación radica que, por un lado, existirá en el mercado un producto denominado
MOIRÚ, juguetes didácticos, y por otro lado existirá la misma marca MOIRÚ para distinguir la
comercialización de juguetes artesanales y juguetes decorativos(...).-

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

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si eiste posibilidad de confusión entre las mismas.

Analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el elemento

predominante de la marca oponente es la palabra "MO[RÜ", la cual ha sido reproducida en su totalidad por
la marca solicitante. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre ambas

ma-rcas:-----

"MoIRÜ - JUGUETES DIDÁCTICOS" (marca solicitada)
"MOIRÜ EMoCIoNARTE ESPAC&ARTE AIREARTE" (marc a oponente)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión

auditiva que generan ambas es similar y esto podría causar confusión en el público consumidor.---------------

Que, desechando el análisis fonéüco-gramaücal, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es Ia etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la marca oponente
posee una etiqueta con la palabra "moirü" en minúsculas, utilizando una tipografia especial de formas

redondeadas de color negro. La letra "u" incorpora una diéresis. Debajo de esta denominación, se incluye la

frase "EMOCIONARTE . ESPAC&ARTE. AIREARIE", todo sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca

solicitante presenta una etiqueta que contiene la palabra "moirü" en minúsculas en color gris y lila, con una
tipografÍa muy similar a la anterior. A la letra "u" se le agrega una virgulilla por encima de la diéresis. Por

debajo de la denominación, en un tamaño menor, se encuentra Ia frase "juguetes didácticos" en

minúsculas, todo esto dentro de un fondo blanco. Esta coincidencia tipográfica, junto con la identidad
textual, incrementa la percepción de similitud visual entre ambas marcas, Io que podría induc
en el consumidor.------

Abg.
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 89 DE FEcHA 09 DE MAnzo DEaI¿I,DISTADA PoR LA
DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIosoS, EN EL ExPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA'MOIRÜ - JUGUETES DlDÁcrlcos y ETIeUETA:', cLASE 28, ExpEDIENtE N. 51487/zozo,
SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASA]VMDA MALTJFE,-.-

marca oponente marca solicitada

r*

rnoif-
eü
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Que, debe sumarse el hecho de que las marcas en pugna se encuentran en clases relacionadas del
nomenclador internacional. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas
en el caso de autos, vemos que la marca oponente posee registrada en la clase 35 la siguiente cobertura de
servicios: "...Servicios prestados por personas u organizaciones cons¡stentes en prestar asistencia,
consultorÍa, organización y asesoramiento en la explotación o dirección de una empresa comercial o
industrial, o la asistencia, consultoria, organización, asesoramiento y dirección de negocios o acüvidades
comerciales de una emPresa industrial o comercial, organizaciones de exposiciones con fines comerciales o
publicitarios, indagaciones y valoraciones de negocios comerciales; información y asesoramiento
comerciales al consumidor, marketing; seruicios publicitarios, publicación por cualquier medio de difusión,
comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios,
distribución directa o por correo de muestras y folletos, promoción de venta para terceros; importación,
exportación y venta de articulos de decoración, artículos artesanales, obras de arte, muebles, cuadros,
alfombras, instrumentos de música, prendas de vestir, zapatos, sombreros, bolsos, carteras, art..". Asimismo,
la oponente posee registrada en la clase 41 los siguientes sgryigig§: "...Servicios consrstentes en la
educación, recreo, diversión y entretenimiento de personas; planifrcación de recepciones; organización y
dirección de coloquios, de desfrles, de conciertos, de concursos, de seminarios, de exposiciones y talleres
de formación; organización y dirección de eventos con fines culturales, educativos, deportivos y sociales;y
cualquier tipo de entretenimiento y diversiones para niños y adultos...". Mientras, que la marca solicitada
pretende cobertura de los siguientes pEedtJctas comprendidos en la clase 28: "...Juguetes... ". Fácilmente se
colige que hay una relación directa y conceptual entre los servicios que ofrece la marca oponente,
particularmente aquellos ligados a la educacrón, el entretenimiento, las actividades recreaüvas para niños y
los productos que busca proteger la marca solicitada, es decir, los juguetes. Esta coincidencia puede llevar
fácilmente al público a pensar que ambas marcas tienen un mismo origen empresarial o que están
vinculadas de alguna manera, generando así un riesgo real de confusión.-

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que Por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'| Fundamenta esta regla, en que
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t. -------- ------------l--------i

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

1rbg. Cla
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Resolución-"ffi

POR LA CUAL SE CONFIRMA.I.A RESOLUCIÓN N" 89 DE FECHA 09 DE MARZO DEaO¿Z.,DICTADA POR Tá,

DIREccIóN DEASUNToS MAÉcARIos Lmclosos, ENELEXrEDIENTE DE soI-lcrfuD DE REGlsrRo DE

LA N{ARcA'MoIRü - JUGUETES DIDÁcrICos y ETIeuE"rA", cLASE 28, EXPEDIENTE N'51487/2020,
SOLICITADO POR MARI,A CAMILA C¡SIMANA MALUFE.--

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge

Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para

defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los

productos (...)."' - - - - - " -

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 1294198, el cual expresamente prohibe el registro

de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación 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 confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el

consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las

mismas.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa

magnitud, ya que las marcas en pugna conüenen elementos bastante asociables. Además, de la relación de

clases existentes entre las mismas. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho

expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacÍfica entre las marcas

en pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-'

DtREcctóN NActoNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 89 de fecha 09 de marzo de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "MOIRÜ - JUGUETES
DIDÁCTICOS Y ETIQUETA", clase 28, Acta N'51487/2020, solicitada a nombre de la
firma MARIA CAMILA CASAMAnA MALUFE - - - - - - - - - - - - - - - -,

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula...--.

2 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
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Resolución*"0 2 '; iI
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN N9 686 DE FECHA 2I DE SETIEMBRE DE2023, DISTADA
POR T¿. ONTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" t494312O22,
soLICrrADo poR LUIS FEDERTco coNzÁrnzcóurz

Asunción, 3t' j,,, .¡

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Upisa contra la
Resolución Ne 686 de fecha Zt de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de Upisa e interpone
recurso de apelación contra la Resolución Ns 686 de fecha 2l de setiembre de 2023, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023, el representante convencional de Upisa expresó agravios;
dictándose en fecha 20 de noviembre de2023la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 22 de enero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 30 de enero de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en conjunto encontramos que se puede concluir
válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta
o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de
los consumidores, reuniendo la marca solicitada LGZ RANCHO CHRNES L Y ETIeUETA los elementos
necesarios para su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir
pacíficamente, constatándose de esta forma que las maras no producen ninguna confundibilidad. eue, si
bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común la expresión RANCHO no es menos cierto que, en
términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el púbtico
consumidor, ya que dicha expresión RANCHO es de uso común que se utiliza (para describir una propiedad
rural o granja que puede ser utilizada para una variedad de propósitos relacionados con la vida en el
campo), con lo cual se denota que de ningrn, manera el soliciianie se quiera aprovechar de la marca o la
notoriedad de la marca RANCHO.../...1a marca LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA no ha realizado actos
de competencia desleal, la misma tiene limitado su producto para cames, y también cabe señalar que la
misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca
oponente. (...)".- - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa:"(...) habida cuenta que la parte más
importante y esencial de la marca cuestionada es "RANCHO", debido a lo siguiente: Que la
oponente, Íntegra es "RANCHO DE UPISA", la desinencia de cual se encuentra integrada
"UPISA" - Unión de productores de ltapúa 5.A., por ello, no es esencial en la marca,

i,narbg. Ll
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Resolución No

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN Ns ó86 DE FEcHA 2l DE SETIEMBRE DEzoz3, DIcTADA
PoR I.á, DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CI.ASE 29, EXPEDIENTE N'L494312O22,

solrcrrADo poR LUIS FEDERICo coNzÁl-pz cótr¿Ez. - - - -

RANCHO, y la segunda marca base de oposición de mi representada es "RANCHO DE UPISA". Estos hechos

no fiteron dirimidos en la resolución que nos ocupa, y de una forma muy conveniente para la
adversa.../...Que, primeramente, no es un "CONIUNTO", es Ltna "RAIZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI
REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más

importante y crucial de una marca, y en este caso, no es so.1o LA RAIZ, ES LA PRIMERA DENOMINACION
INTEGRA DE LA MARCA, siendo su desinencia las siglas UPISA. (...)". --------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Que deben ser tenidas

como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la existencia de similitudes entre las

marcas en pugna en autos. En efecto decimos que entre las marcas en pugna no existe confundibilidad
alguna que amerite hacer lugar a esta oposición.../...Algunos de los puntos que ha expuesto, son así como
menciona y los mismos favorecen de alta manera a la solicitante:.../...Por tanto, sacando la palabra "Rancho",

no hay similitud alguna, ni siquiera lejana entre "De lJpisa" y "L- LGZ".../...5e da entonces que, cotejando
ambas marcas en su dimensión visual, auditiva e ideológica, no da lugar a posibilidad alguna de confusión
por parte del público consumidor relevante, ya que d oponente intenta obstaculizar el registro de la marca

de autos igualmente en base a registros pertenecientes a otras clases, y viendo que se encuentran muchas
marcas registradas con la denominación "Rancho", como mencionamos antes, en diferentes clases(...)".------

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

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro y las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LGZ RANCHO L
CARNES Y ETIQUETA" (Clase 29) y la oponente "RANCHO DE UPISA" (Clase 29), cabe resaltar que aunque
coincidan en uno de sus elementos, específicamente la palabra "RANCHO", no necesariamente causarán
confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sÍ. La

inclusión de las siglas "LGZ","L'y el término "CARNES", constituyen elementos diferenciadores en la
denominación de la marca solicitante. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y
visual que generan, no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y
fonéüca entre las marcas en pugna.--

LGZ RANCHO L CARNES Y ffiQUETA (solicitada), y

RANCHO DE UPISA (oponente)

Que, otro criterio
coexistencia previa en
RANCHO L CARNES Y

a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si

el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominacio
ETIQUETA" (Clase 29) (solicitada), y "RANCHO DE UPISA" (Clase 29)
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 686 DE FECHA 2I DE SETIEMBRE DE2023, DTCTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 1494312022,

SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZÁLEZ GÓMEZ.-.--

comparten la palabra "RANCHO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones
similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la tnstitución, además de
la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: DEL
MNCHO, clase 29, Registro N' 468116 a nombre de María Concepción MartÍnez Ramírez;RANCHO TUPA
RENDA, clase 29, Registro N' 535700 a nombre de Tupa Renda Agroganadera S.r.l.; RANCHO TACUATYEAN
DE BUENA LECHE (SLOGAN), clase 29, Registro N' 443250 a nombre de María Inés Berkemeyer; extremo
que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la
marca oponente pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexisten previamente.-------

Que, siendo asÍ, Ia palabra "RANCHO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el análisis, ya que Ios vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca conslsfa en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundiblesd. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el término
"RANCHO', no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en
cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
oponente es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la
imagen de un círculo más las iniciales "LGZ" y las palabras "RANCHO L" y por debajo la palabra "CARNES"

con tamaños, tipografias similar y de color negro, todo dentro de un fondo color blanco. En síntesis, Ia
marca sollcitada contiene elementos de fantasÍa y al compararlas en su conjunto con la marca oponente,
son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

marca solicitada marcas oPonentes

"denominativa"Rnrucno L(_r,\lt\IS

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
considerable o de significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en
son disÍmiles, originales y distintivas en todos Ios planos de comparación, pudiendo

nirg.
D

Ili rt
Ditt

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusjón de Marcas" Editorial La Ley. Asunción.2013
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ResoluciónN' ' 

- 
:'

POR LA CUAL SE CONFIRMA tá, RESOLUCIÓN N9 686 DE FECHA 2I DE SETIEMBRE DE2023, DTCTADA
POR t.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", C[á.SE 29, EXPEDIENTE N t494312O22,
SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZÁLEZ CÓTVTEZ. - - - -

coexistir pacÍficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con
la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducrda. -------------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución Ns 686 de fecha 2l de septiembre de 2023 dictada por la
Direccrón de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LGZ
RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N" 1494312022, solicitada a

nombre de LUIS FEDERICO GONZÁLEZ CÓtr¿pZ.----

Art.3e
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Resolución}'.I' 7
POR Iá CUAL SE DECIARA OPERADA I.A CADUCIDAD DE LA INSTANCI.A EN EL E)(PEDIENTE DE

oPosIcIÓN A I.A, SoUcITUD DE REGISTRO DE LA T,IARCA " I.C. CONSTRUCCIONES Sá-,, EXPEDIENTE

2324797,SOLICIIADA POR J.C. CONSTRUCCIONES SA'--'-'---'

Asunción, 3 j rrF j

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra

la Resolución N'6I0 de fecha 28 de junio de 2O24, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,

y¡-----------

RE SULTA:

eue, en fecha 1^ de jrrlio de ^024 se presenta el representante convencional del oponente interpone

recurso de apelación contra la Resolución N'610 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la proüdencia "Exprese

agrauios el apelante. Notifrquese por cédula. "en fecha 0l de agosto de 2O24.

Que, en fecha 23 de abril de2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

eue, el Art. 56 de la Ley N' 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá

de pleno derecho Ia caducidad de la instancia administaüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de,los seis mes es de la última actuación".

eue, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, Por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese senüdo, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la proüdencia

que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresÍr las razones o moüvos

que le causan agraüo y que lo moüvan a alzarse en apelación. -----------

eue, analizando el expediente a la üsta, se üene que la ulüma actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 12 de julio de 2024.

Que, en ese senüdo, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la

proüdencia que autoriza a expresa agravios en fecha Ol de agosto de2024, hatranscurrido con creces el

plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se eüdencie impulso procesal por parte del

recurrente.

eue, en ürhrd a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

liügiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en

la solicitud de registro de marca I.C. CONSTRUCCIONES S"A,., Expediente Ns

2324797,slase-35, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A. - - - - - - - - -

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca J.C.

CONSTRUCCIONES SA, Expediente Ne 2324797, cl¡§s-35, solicitada por ].C.

ArL 3e

Dirccción dner¡l ¡ic
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Resorución.'0¿i'6*"'
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' r.106 DE FECHA 21 DE JULIo DE 2021, DICTADA PoR LA
óneccróN op uencas, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITLJD »p ngclsrRo DE L¿. MARcA .ARTE clesÉ
pestnLrRin FINA y ETIqUETA", CI-ASE 30, EXrEDIENTE N" 2045828, A NoMBRE DE LoURDES LILIANA
BARRETo cÁcrREs.-

Asunción,30 ABR 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencronal de LOURDES LILIANA

BARRETO CÁCERES en contra de la Resolución N' 1.106 DE FECHA 2l DE JULIO DE2OZl, dictada por la

Dirección de Marcas, y;-- -- -- -- - - -

RES ULTA:

eue, en fecha 1O de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de LOURDES LILLANA

BARRETO CÁCERES e interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución Np 1.106 DE FECHA 2f

DE JULIO DE 2021, dictada por la Dirección de Marcas'-

eue, en fecha 31 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 27 de mayo de 2022 el representante convencional de LOURDES LILLANA BARRETO

CÁCfnES expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 17 de junio de 2022.----

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(..) habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección 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 designación del producto o servicio de que se trate,

o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio."

En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, cabe señalar que la

solicitud de registro de la marca se halla solicitada en la clase j0, que se debe valorar en su coniunto como

marca, cabe destacar que no corresponde el rechazo de la marca seguro el artÍculo -2 inc. e, Por lo que

sostengo que no es aplicable la disposición legal más arriba como manifesté anteriormente, a

denominación está como una marca novedosas y con caracterÍsticas especiales y es evidente que esta

situación es otro motivo que debe tener en cuenta para que se conceda la marca pues el consumidor de las

servicios pretendidos no va estar preocupada por la palabra pasteleria si no que directamente va

determinar o usa los productos y servicios de mi marca y se le va quedar relegada en la mente la

demonización en su conjunto ARTE GIASÉ PASTELER¡A FINA. La denominación PASTEL\R|,a, fWA podria

considerarse como de uso genérico pero como producto jamás podría ser considerado la denominación

ARTE GLASÉ PASTELER¡A FINA como uno genérico en la clase j0 y mucho cuando esa

denominación forma aparte de la marca que he solicitado es el agregado la 'ncipal a

Cristaldo

!irccción Grncral dr Pro¡ld¡d Indusuial
l)irección Nacional de Propiedad Intelectual

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del rec

proteger es ARTE GLASE (...)".
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PoR L.A cuAL sE CONFIRMA LA RESOLUcIÓN N' 1.106 DE FEcHA zl DE IULro DEzozt,DIcrADA poR LA
PNPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE LAMARcA.ARTE GT"q.SE-
PESTBIENTA. FINA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 2045828, A NoMBRE DE LoURDES LILI.ANA
BARRETo cÁceREs.

Que, durante el proceso de evaluación para otorgar el registro de una marca, esta entidad
administrativa, en cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que le confiere la ley, tiene la
obligación de llevar a cabo un análisis exhaustivo para garantizar que la marca solicitada no esté sujeta a
objeciones, no Posea registros previos que generen conflictos y, fundamentalmente, que se adhiera a todas
las disposiciones y restricciones legales establecidas en la materia. Este análisis rrguroso tiene como
objetivo primordial salvaguardar el interés público y garantizar la transparencia y legalidad delproceso de
registro de marcas.-

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N" l294lg8,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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 válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, con respecto a la denominación objeto de solicitud, a saber, "ARTE GLASE PASTELERIA FINA',
resulta imprescindible llevar a cabo un análisis con el objeto de determinar si dicha denominación puede
ser considerada como genérica en relación con los servicios que se proponen ofrecer. En primera instancia,
cabe señalar que el vocablo "GLASÉ'posee un uso extendido en el ámbito gasüonómico, donde se emplea
para referirse a una cobertura o glaseado que se aplica a productos de repostería y pastelerÍa. Se trata de un
término de uso común y notorio en el sector, razónpor la cual su empleo no reviste carácter distintivo. En
segunda instancia, la expresión 'PASTELERIA ptNA' describe de manera directa la tipologÍa de productos y
servicios ofertados. Dicha expresión denota que se trata de productos de repostería de alta calidad, empero,
no incorpora elemento alguno que permita diferenciar a la empresa de otras entrdades que ofertan
productos análogos.- - -

Que, adicionalmente, el término 'ARTE' constituye un vocablo de carácter sumamente amplio y
general, susceptible de ser empleado en múltiples contextos. En el ámbito de la pastelería, puede
interpretarse como una alusión a la habilidad y la creatividad del pastelero, sin embargo, no se trata de un
término que identifique de manera exclusiva a una empresa en particular.-

Que, en ese orden de ideas, la denominación solicitada está compuesta por términos que designan de
manera directa y evidente Ia naturaleza y características de los productos y servicios que se pretenden
proteger. De ello se colige que Ia solicitud de registro "ARTE GLASÉ PASTELERiA FINA" describe de forma
clara y precisa la actividad de elaboración y venta de productos de pastelería, sin incorporar elementos
distintivos que permitan diferenciarla de otras empresas del mismo rubro.-------

Que, en consecuencia, y en consonancia con lo previamente detallado, se identifican impedimentos
sustanciales para el registro de la marca en cuestión. Esto se fundamenta en su i de las
restricciones estipuladas en el ArtÍculo 2', inciso e) de la Ley N. 1294/9g de,
previamente señalado. Adicionalmente, se ha verificado la ausencia de distintiv
requerimientos establecidos en elArtÍculo I de la mencionada Ley.

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUS
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Resorución *0¿i' 6**t'
poR Lq. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 1.106 DE FECHA 2t DE JULIo DE 2ozr, DIcTADA PoR LA
ompcclÓN DE MARCAs, EN EL ExPEDIENTE DE SoLTCITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE CIESE
pesreLnni¡, FINA y ETIeLJETA", ct-ASE 30, EXrEDIENTE N' 2045828, A NoMBRE DE LoURDES LILIANA
BARRETo cÁcnnps.-

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 1.106 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la

Dirección de Marcas.-

Art.zs ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca ARTE GLASÉ

PASTELERIA FINA, Clase 30, Expediente solicitado por LOURDES

LILIANA BARRETO CÁCERES. --- 
---- --..-

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------

Dirccción General de

Dirección Nacion¡l dc P

al Intcrina
fudtdlnduttri i


