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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “GOODRIDE”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 630083. ------crrorr covrorcccocrorcoas

Asuncién, () 5 AV 2020

VISTO: Bl estado actual de estos Qutos Y, «semsswsmsesasmmmemms st seemnammman o onmann a0 Abb5s b e sosauiisrseis
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de
setiembre de 2023., dispuso la intimacién a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encoOntraren en su POAer.--------rrrrrrrrerosmrmnsssrssssnsrmcnrrzszes

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen 0 1o 108 dOCUMENTOS PreSENTAAOS. ~rrrrrrrrrrnnnnnon oo oo o oo r o oo f o

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones del
C6digo Procesal Civil y Penal. ~--rrrereerrrmrommrt oo CSIIIIIiIIiiiiiin

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrd disponer, sin sustanciacion i recurso alguno, las medidas
(UE COMSIAETE MECESATIALS. ==~ e

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
“GOODRIVE”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 630083, solicitada a nombre de Sunset S.a. Comercial
Industrial Y De Srvicios y dar continuidad a su tramitaciOn. ------rrrrrrroerrrosnomoorrononmscocoorssicaorrrsssa e

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): --------errreorrororsnsorocoroocroonoomrocoonsoaras

RESUELVE

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “GOODRIVE”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 630083, solicitada a nombre de Sunset S.a. Comercial Industrial Y De
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP-s=-=-ssesesssmsssencusessucnsnsssaasussnmssmsunansmmssassnassasnn

Asuncion, T 7 JIAY 2025

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SALVATORI
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP, contra la Resolucion N° 3390 de fecha 13 de
diciembre de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; --=============s==mmmmmmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2016 se presenta SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA EPP y solicita el registro de la marca “TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”, para amparar
productos de la clase 03.-=-----mmmmmmmm oo

Que, en fecha 10 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de SALVATORI
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucion N2.3.390 de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas,--=----===---===------

Que, en fecha 09 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
O DU ST 0. === oo s

Que, en fecha 21 de noviembre de 2018, el representante convencional de SALVATORI INDUSTRIA E
COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion
de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de diciembre de 2018.----------==ssmmmemmmeee o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “.) la solicitud de registro de la marca
“TANINOPLASTIA y etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiendose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e)...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.”, En consecuencia no ha lugar a 1o solicitado”.------=---==--==-==-neeemmemmee e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) la misma no se halla ajustada a
derecho, la denominacién TANINOPLASTIA es una creacion de mi mandante para sus productos de la clase
03. En efecto, la marca TANINOPLASTIA se halla registrada a nombre de mi mandante en su pais de origen,
Brasil, como en Colombia y la comunidad Econdmica Europea. Se adjunta copia de los titulos de marca
citados ../.. La marca solicitada por mi representada se halla formada tanto por. la.
TANINOPLASTIA como por un novedoso logotipo, formando en Con]unto una /ca Clara 7

denominacion

. g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP.------n=xnnssmsmmssmmesmmssmms e e e e e eeceennenes

Cosméticos se vio ante un mercado potencial, sin embargo, mantener la integridad no sélo de los hilos, sino
también de nuestros clientes y profesionales era nuestra mayor mision, luego empezamos buscando el
desarrollo de toda seguridad en el proceso de transformacién capilar. La TANINOPLASTIA rescata la
hidratacion, fortalece y reestructura los hilos, sin riesgos de impermeabilizar, de forma que el hilo contintie
absorbiendo tratamientos .../.. El éxito de este procedimiento la volvio tan conocida en el mercado que
llevo a las personas a reconocerla por el nombre TANINOPLASTIA. Esta situacion se ha dado en otros casos,
como por ejemplo ASPIRINA, que es una marca comercial y no un genérico. O como en otra época se dio en
llamar al dentifrico en general como kolyno (situacion hoy superada) (...)".-=================smesmmromcmnmncee

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1 0L=] 0 (] (o

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley', esta dependencia administrativa, al momento de
analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no s6lo debe
considerar la ausencia 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. --------------------c-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N°1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o productos. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a cONSItUIr UNQ@ MarCa. «===-==mmmmmmm e

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar,La solicitud de registro de marca comprende la denominacién “TANINOPLASTIA”
acompariada de una etiqueta distintiva. Dentro de esta etiqueta, el elemento central y de mayor impacto
visual es, precisamente, la palabra “TANINOPLASTIA”. En el ambito del cuidado capilar, la taninoplastia se
erige como un tratamiento que explota las valiosas propiedades astringentes de los taninos. Estos
compuestos naturales son aplicados para conferir brillo excepcional al cabello y para nutrirlo
integralmente, actuando desde la raiz hasta las puntas, promoviendo asi un cabello saludable y revitalizado.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la apelante expresa
que “la marca solicitada por mi representada se halla formada tanto por la denominacién TANINOPLASTIA
como por un novedoso logotipo, formando en su conjunto una marca claramente distintiva de cualquier
otra’, sin embargo, en ningin momento detalla la cobertura de productos solicitada dentro del
nomenclador, factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de aut n ese sentido,

"articulo 13.- Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendi

previstos en esta ley, la Direccion de la Propiedad Industrial dispondra la inscripcion de la marca previo pago de los im
caso de denegacion, la resolucion sera fundada.



DIRECCION NACIONAL DE

(Ja PROPIEDAD { . GOBIERNO prr. | PARAGUAI
# INTELECTUAL v PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
0 ;;a o N
Resolucién N° L 2. U

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP------xnnssmsmssmmsmmssmmemmemsemmemmsamesms s e e e nnes

productos de la clase 03, especificamente para: “Todos los productos comprendidos en la clase 03”.
Recordemos que la denominacién solicitada es “TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”, para cubrir productos
tales como productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentifricos no medicinales;
productos de perfumeria, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la
apelante, la solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser
considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc.
©) el ATt 2 mm oo

Que, Desde una perspectiva del disefio grafico, la solicitud de registro marcario presenta una
naturaleza mixta, combinando un elemento denominativo con una etiqueta visual. Sin embargo, esta
etiqueta carece de la novedad y la originalidad necesarias para distinguir la solicitud de la prohibicién
establecida previamente. En su composicion, la etiqueta incorpora la denominacién “TANINOPLASTIA”
encerrada entre corchetes rectangulares, uno de apertura al inicio y otro de cierre al final. El texto de esta
denominacion se presenta en un color verde oscuro con una ligera tonalidad grisacea. Adicionalmente, a la
derecha de la denominacion, se ubica un emblema grafico. Este emblema se compone de un rombo central
de color aguamarina con un efecto de transparencia. Rodeando este rombo central, se disponen cuatro
lineas de trazo curvo en un tono azul claro. La combinacién de estos elementos graficos en la etiqueta no
introduce caracteristicas distintivas que permitan considerar la solicitud como una excepcién a la
marmativa encionada. s s e S e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cual seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro, mas atin teniendo en cuenta
que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya
factibilidad no resiste el menor anlisis.-r--rmcs=sar=sommcsmsncsnnmnernennsnmeasnsnsanannoseenetnasnananasann s

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

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria_tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
Caracteristicas A veces, més GuE L idea se trata de una Certeza y esto es logico puesto que, de lo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°3.390 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"TANINOPLASTIA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1647425, SOLICITADA POR SALVATORI
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP----+-s--snsscnsmsemmemmemansansannamsamnamnamsamsemnemnensenen

de productos o productos. No sucede lo mismo si se registrase una designacién descriptiva.”. El subrayado
es nuestro. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
oo [ L e —
Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: “Estdn
comprendidos en esta categoria "Enfriadora” para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rdpida" para
licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral” para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente” para vidrios,
"Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre muchos otros casos.”?
Asi también, el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria"* Tras
el anlisis del caso de autos, tenemos que “TANINOPLASTIA Y ETIQUETA” es una designacién que expresa
una calidad de los productos que desea proteger ya que describe el procedimiento que se utiliza para
mejorar la salud del cabello.---=-=mmmmmmm oo

Que, asi las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables
para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta
dentro de la prohibicién establecida en el art. 2° inc. €) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ------------====-=-=======-

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 3.390 de fecha 13 de diciembre de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas. -=-==-=========mmmm oo

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de regisp cortieta marca “TANINOPLASTIA Y
;.,sgf’ c;tada “a\pombre de SALVATORI

Art.32 NOTIFIQUESE.-------nnrmmceem ool o oo e

ela Cristaldo

Genpgal Interina
_/;:([)p Tndu,ma[

de Propiedad Intelectual

Direccion Sgne
Direccion Naciona

* "“DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
* “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
* VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2' Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

1

Asuncion, | / MAl ZUZd

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolucién N° 1234 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por
la Direccion de Marcas, y., --====-=========n==smmmssrmme e oo sosssnnossnosooosooenosossoooosos

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1234 de fecha 09
de septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. -------==-========-=sssoooomomssssnnnns oo

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
N oL e o B

Que, en fecha 18 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD
expresé agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 05 de MAYO A 2025, -=-=rrrrmmmnnnnomomnssmns s s e s s s mmm mon o s i nenas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT2, registrada
con el nimero 460787 en fecha 05 de junio de 2018 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusioén entre los consumidores., ademas la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a 10 SOlicitado.” --=====-===========z=zsssmonnoooooooooosssoooooooooooossnoosoo s onoss e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO,, LTD y manifiesta: “(..)
No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca
solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada../.. Ambas son
denominaciones de fantasia, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y
la marca base de rechazo es denominativa.../.. Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados,
el ptiblico consumidor no podria jamas confundirse y tomar una marca por otra../... Cumple perfectamente
con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en
cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais, sobre
otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el minimo riesgo de
confusion entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolucion debe ser
revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputacion de la que ya goza, y
no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Senora Directora solicito que emita
resolucisn revocando Ja Resolicion N? 1234[ 202001, == mwrmr=mrmmnneanne s e A S S At S i s

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpug
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. ----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T2 Y ETIQUETA
(solicitada) y CT2 (marca base de rechazo).----------=ssmmemmmmmmmmme

Que, en primer lugar, al realizar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Del anlisis vemos que en conjunto dejan una impresion muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre 1as MISMNas: ~~--=-=«==xesmmmmmmoe oo

T2 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT2 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porcion numeérica y literal comin -T2-, no se consideran idénticas ni necesariamente
confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT2- incluye un prefijo adicional "C", lo
que introduce un grado de diferenciacion grafica, fonética y conceptual.-----====---==-smmeeeeeee

De dichas diferencias se genera una fuerte distincion fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil. ---------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende
cubrir Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automéviles]; bolsas de aire [, dispositivos de seguridad
para automéviles]; bombas de aire [accesorios para vehiculos]; ambulancias; dispositivos
antideslumbrantes para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de automéviles; chasis
de automdviles; llantas [rines] para ruedas de vehiculos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de
freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos; frenos de vehiculos; autobuses; automdéviles:
embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres que no sean partes de motores;
convertidores de par motor para vehiculos terrestres; carteres para érganos de vehiculos terrestres que no
sean para motores; brazos de sefial para vehiculos; puertas de vehiculos; maquinas motrices para vehiculos
terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; engranajes para vehiculos terrestres; capés de motor para vehiculos, mientras que la marca
registrada cubre Vehiculos motorizados y partes de los mismos.. 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 confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas.---=-=-=========--sseeseeemooo

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no eg’suficiente

para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros efeki
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA"T2Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

deben ser cotejados y que hacen a la distincién y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, ni el consumidor mas desprevenido podra confundir de ninguna manera un productos por otro,
los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.------------=------smmmemummncacnnns

Que, ahora bien, mas alla de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL
MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como
internacional, ambas con gran difusién en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------=--=--------------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro
marcario de las marcas T1, clase 12; Registro N° 508.593; T9, clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién y en la misma clase
12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de una marca que
Y2 ] POItENECe, ~-mmmmm e e e e e e e e e e e s

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 T2 Y
ETIQUETA (solicitada), y CT2 (marca base de rechazo), se comparte la letra “T”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Instituciéon, también se encuentran registradas las marcas: TT, clase 12, Registro N°
501.448 a nombre de Audi Ag., VT, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., DT, clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.--------------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, atendiendo
que, en la industria automotriz es comun ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos---------------

Que, siendo asi, la letra “T” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o meresaro err el COMBICID’. s R A R A S S e RS S

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

diterencia-de la marca base de rechazo que es denominafive, s=ssssssmsmmsmmrmssfossous s

marca solicitada marca registrada

12

mixta denominativa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1234 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T2 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87471/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo

anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucién recurrida, -----===-====-===--sseemommmmmcc e

Art. 12

(<]

Art. 2

Art. 32

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

REVOCAR la Resoluciéon N° 1234 de fecha 09 de septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Maras.--==-===--====mesm e

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “T2
Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 87471/2019, solicitada a nombre de CHERY
AUTOMORBILE CO., LTD.

NOTIFIQUESE. ----====sssssssssssmmss s S e o
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3' Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asuncién, | / MAI £Ludd

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolucion N° 1229 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por
la Direccidn de Marcas, ¥., =-=-=-========mnmmsmm o s oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1229 de fecha 09
de septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. -=---============m=smocsmomoosoos oo

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de abril de 2021, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD
expresO agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03 de Junio dig 202« r«vmrsmsrmmmmnmm e i i i i s wmm  m m mmm  m m

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT3, registrada
con el nimero 448007 en fecha 17 de octubre de 2017 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., ademads la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, no baliigar a lo S0lIcitade,” see= —sesemmasssmmepiruamimses s st s s ot

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: “(...)
No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../... La marca
solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada../.. Ambas son
denominaciones de fantasia, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y
la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados,
el publico consumidor no podria jamds confundirse y tomar una marca por otra.../.. Cumple perfectamente
con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en
cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais, sobre
otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el minimo riesgo de
confusién entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolucion debe ser
revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputacion de la que ya goza, y
no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../... A la Senora Directora solicito que emita
resolucion revocando la Resolucion N° 1229/2020".




DIRECCION NACIONAL DE

# *s PROPIEDAD # " GOBIERNO pei. | PARAGUAI
¥ INTELECTUAL U PARAGUAY | REKUAI

7%
&

Resolucion N° ./ o B

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T3 Y ETIQUETA
(solicitada) y CT3 (marca base de rechazo).------=--=--mmmm oo

Que, en primer lugar, al realizar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
consumidores. Del anilisis vemos que en conjunto dejan una impresiéon muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre 1as MiSIMas: ~==-=-====mmms e

T3 Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT13 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porciéon numeérica y literal comtn -T3-, no se consideran idénticas ni necesariamente
confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT3- incluye un prefijo adicional "C", lo que
introduce un grado de diferenciacion grafica, fonética y conceptual.-=---==--==---=smmmmmmmmmemee

De dichas diferencias se genera una fuerte distincion fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es bastante disimil. ----------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende
cubrir Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automéviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automoviles|; bombas de aire [accesorios para vehiculos]; ambulancias; dispositivos
antideslumbrantes para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de automéviles; chasis
de automoviles; llantas [rines] para ruedas de vehiculos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de
freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos; frenos de vehiculos; autobuses; automéviles;
embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres que no sean partes de motores;
convertidores de par motor para vehiculos terrestres; carteres para érganos de vehiculos terrestres que no
sean para motores; brazos de senal para vehiculos; puertas de vehiculos; maquinas motrices para vehiculos
terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; engranajes para vehiculos terrestres; capos de motor para vehiculos, mientras que la marca
registrada cubre Vehiculos motorizados y partes de los mismos.. 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 confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----=--=========s=ssommm s

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es sufiei
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO,, LTD.----------

deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, ni el consumidor mas desprevenido podra confundir de ninguna manera un productos por otro,
los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.---------=---=szzzemmmemmcmcnonnoaen

Que, ahora bien, mas alla de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL
MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como
internacional, ambas con gran difusion en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----=---=---==--=----c-----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro
marcario de las marcas T1, clase 12; Registro N° 508.593; T9, clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién y en la misma clase
12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
Tl 1 PRI LTI 0R ~mmmmmsem i e s e i i R R R A ARG KA

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 T3 Y
ETIQUETA (solicitada), y CT3 (marca base de rechazo), se comparte la letra “T”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: TT, clase 12, Registro N°
501.448 a nombre de Audi Ag., VT, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., DT, clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.--------------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, atendiendo
que, en la industria automotriz es comtn ver coincidencias parciales en nombres alfanumeéricos---------------

Que, siendo asi, la letra “T” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin 0 necesario €n el COMEICIO”, -=-==========mmmmmemm oo o oot oo oo

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario

marca solicitada marca registrada

Is

denominativa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1229 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T3 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87472/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo

anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida. -----=--==-====s==smememoemmmeee

[=}

Art. 1

(=]

Art.3

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 1229 de fecha 09 de septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas.-===========s==mmmmmm e

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “T3
Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 87472/2019, solicitada a nombre de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD. ---=--=--=======n=mmmmomenomaeeee

NOTIFIQUESE. ----=nnnmmmmmmmm e



) ?4“&8'3”1?;“62”6 > # . * GOBIERNO pr. | PARAGUAI
4 INTELECTUAL <+ PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "T4Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asuncion, 1

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolucién N° 1206 de fecha 08 de septiembre dE 2020, dictada por
la Direccion de Marcas, ., --=--=====csssssscsmcsenseccasensmensenannsnmmn s tamssn o nn e od s S e e S e m ke am s nan ek n e n s n e m s s

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1206 de fecha 08
de septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. =--==-======s==srosmomsmomsoorm oo

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L P e o i o e R A R KRR S - P S BB 88

Que, en fecha 20 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD
expresé agravios. Que, esta Direccién tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resalver en fecka 05 demMayo Ue 2028 —rrr-mrmormrarmnncsamn s cn e ne anon me s e S S S A S A 0

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT4, registrada
con el numero 448008 en fecha 17 de octubre de 2017 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario:
Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en
una misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., ademas la marca solicitada se
reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°
1294798 de Maregs, 5o 115 Jugara 1o SO, ™~ et s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: “(..)

solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada../.. Ambas son
denominaciones de fantasia, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y
la marca base de rechazo es denominativa.../... Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados,

con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en
cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais, sobre
otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el minimo riesgo de
confusién entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolucién debe ser
revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputacion de la que ya goza, y
no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras../.. A la Sefiora Directora solicito que emita
resolucion revocando la Resoluciéon N° 1206/2020”.
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T4Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T4 Y ETIQUETA
(solicitada) y CT4 (marca base de rechazo).---------=--=smmmm s

Que, en primer lugar, al realizar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la éptica de los eventuales
consumidores. Del andlisis vemos que en conjunto dejan una impresion muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre las MiSmas: -=---===--xmnmmmmmm oo

T4YETIQUETA (marca solicitada), y
CT4 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porcion numérica y literal comin -T4-, no se consideran idénticas ni necesariamente
confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT4- incluye un prefijo adicional "C", lo
que introduce un grado de diferenciacion grafica, fonética y conceptual.-----==-=-===ss-cmsmmmmmemmeee

De dichas diferencias se genera una fuerte distincion fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacioén de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es bastante disimil. ----------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende
cubrir Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automoéviles]; bolsas de aire [dispositivos de seguridad
para automoéviles]; bombas de aire [accesorios para vehiculos]; ambulancias; dispositivos
antideslumbrantes para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de automéviles; chasis
de automdviles; llantas [rines] para ruedas de vehiculos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de
freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos; frenos de vehiculos; autobuses; automéviles;
embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres que no sean partes de motores;
convertidores de par motor para vehiculos terrestres; cdrteres para 6rganos de vehiculos terrestres que no
sean para motores; brazos de senal para vehiculos; puertas de vehiculos; maquinas motrices para vehiculos
terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; engranajes para vehiculos terrestres; capés de motor para vehiculos, mientras que la marca
registrada cubre Vehiculos motorizados y partes de los mismos.. 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 confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-------------=--sssm e

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es s
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros ele



DIRECCION NACIONAL DE

¢ PROPIEDAD / * GOBIERNO pr.. | PARAGUAI
# INTELECTUAL L+ PARAGUAY | REKUAI
Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T4Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 ANOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO.,, LTD.----------

deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, ni el consumidor mas desprevenido podra confundir de ninguna manera un productos por otro,
los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.----------=---osoeeeenoooeenoneees

Que, ahora bien, mas alld de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL
MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como
internacional, ambas con gran difusién en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ----------r--z-zeoceooees

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro
marcario de las marcas T, clase 12; Registro N° 508.593; T9, clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién y en la misma clase
12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
0 L 1oL

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 T4 Y
ETIQUETA (solicitada), y CT4 (marca base de rechazo), se comparte la letra “T", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: TT, clase 12, Registro N°
501.448 a nombre de Audi Ag,, VT, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., DT, clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.--------------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, atendiendo
que, en la industria automotriz es comun ver coincidencias parciales en nombres alfanumérieos---------s====

Que, siendo asi, la letra “T” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, ya que los vocablos de uso comtn pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin 6 fiecesario-en el COMETEIQ”. -~-~-~+=smsssasnmrmnsmmte ten s o m o m oo emmn e e SRS

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

diferencia de la marca base de rechazo que es denominativa. --=---==--=---====-====s=momooonomssgigronn e ofonoon oo -

marca solicitada marca registrada

T4

mixta denominativa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1206 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DELAMARCA'"T4Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87473/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo

anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucién recurrida, =--------==========ceeemmeeeeeeeeee_

Art. 12

Art, 2°

Art. 32

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 1206 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas.--=====---=--nmeemmmmmee

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “T4
Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 87473/2019, solicitada a nombre de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD. - -m e em et

NOTIFIQUESE. ---+------===seeemmceemceeccce
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA"T5 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMORBILE CO,, LTD.----------

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolucién N° 1207 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por
la Direccion de MarCas, Y., --====-========smmmssmmm oo oo ooe oo oossosssssssosssosoooooenoosooooes

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1207 de fecha 08
de septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. -------=========smmmommomooomooooosssosssosossssssssssssssees

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
TN B LB, e B R S s

Que, en fecha 20 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD
expresd agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 05 de mayo de 2025.---========smmsemasmmnnmmn oo oo oo oo n o m s n R mnn o mmnooossooss oo noos

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de Ia citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT5, registrada
con el ntimero 421793 en fecha 31 de marzo de 2016 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., ademas la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, 56 ha Jogara 10 SOIIETEAED, ™ -mrnermnmrmemen e b et e i mm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: “(..)
No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad../.. La marca
solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../.. Ambas son
denominaciones de fantasia, que son las marcas que mayor distintividad poseen..,.... La solicitud es mixta y
Ja marca base de rechazo es denominativa.../.. Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados,
el publico consumidor no podria jamds confundirse y tomar una marca por otra../.. Cumple perfectamente
con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca../... Otro hecho de vital a tener en
cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais, sobre
otras marcas que son la misma familia que la de autos.../.. Consecuentemente, no existe el minimo riesgo de
confusién entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolucion debe ser
revocada.../. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputacion de la que ya goza, y
no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../.. A la Sefiora Directora solicito que emita
resolucién revocando la Resolucion N° 1207/2020". ---=-===============s=ssssonoososmososmososossoooooosoosoocoosisasy -

Fa

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpy
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TS5 Y ETIQUETA
(solicitada) y CT5 (marca base de rechazo).----=========sssmssmm ettt

Que, en primer lugar, al realizar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Del anilisis vemos que en conjunto dejan una impresion muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre las MISMNas: ~--~--==xnsmsmmmmmoo oo

T5Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CT5 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porcion numeérica y literal comin -TS-, no se consideran idénticas ni necesariamente
confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT5- incluye un prefijo adicional "C", lo que
introduce un grado de diferenciacion grafica, fonética y conceptual.--------=-=====sxeesemooooomeeeee

De dichas diferencias se genera una fuerte distincién fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuaci6n de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil. ----------

Que, ahondando en el anilisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende
cubrir Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automéviles]: bolsas de aire [ dispositivos de seguridad
para automoviles|; bombas de aire [accesorios para vehiculos]; ambulancias; dispositivos
antideslumbrantes para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de automéviles: chasis
de automéviles; llantas [rines] para ruedas de vehiculos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de
freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos; frenos de vehiculos; autobuses; automdéviles;
embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres que no sean partes de motores;
convertidores de par motor para vehiculos terrestres; carteres para 6rganos de vehiculos terrestres que no
sean para motores; brazos de sefial para vehiculos; puertas de vehiculos; maquinas motrices para vehiculos
terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; engranajes para vehiculos terrestres; capos de motor para vehiculos, mientras que la marca
registrada cubre Vehiculos motorizados y partes de los mismos.. 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 confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, ni el consumidor més desprevenido podra confundir de ninguna manera un productos por otro,
los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.----------=-----oooomemommmmemoonooo

Que, ahora bien, mas alld de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL
MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como
internacional, ambas con gran difusién en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. --------=--=-=-====---------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro
marcario de las marcas Tl, clase 12; Registro N° 508.593; T9, clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién y en la misma clase
12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
T L P LTI, o B S s R A i e R S 5

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 T5 Y
ETIQUETA (solicitada), y CT5 (marca base de rechazo), se comparte la letra “T", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: TT, clase 12, Registro N°
501.448 a nombre de Audi Ag., VT, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., DT, clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.--------------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, atendiendo
que, en la industria automotriz es comtn ver coincidencias parciales en nombres alfanuméricos---------------

Que, siendo asi, la letra “T” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, ya que los vocablos de uso comun pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de (150 Comiin & Necesario 61 8 COMIBITIOT, e o R A B B s o

marca solicitada marca registrada

15

denominativa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1207 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T5 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87474/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

Art. 1¢

Art,. 29

(-]

Art.3

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

REVOCAR la Resolucién N° 1207 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas.-=---=======-=--mmmmm e

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “T5
Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 87474/2019, solicitada a nombre de CHERY
AUTOMORBILE CO., LTD.

NOTIFIQUESE. ---+-+==-=x=ssssm e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.----------

Asuncién, ] h
VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resolucién N° 1218 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por

Ja Direccitn de Marcas, §., s===sessesssssus s csmss o s o o i e S A S
RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 1218 de fecha 08
de septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. ------=-=====ss=smmsmmonoooomosoossssosssoooosssssssssssss e

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de abril de 2021, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO,, LTD
expreso agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03 de junio de 2021.------=-=====s====srrmmmsssmom oo oooe oo oo oo oo oo nooonnooesossnone oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CT7, registrada
con el nimero 448009 en fecha 17 de octubre de 2017 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario:
Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en
una misma clase sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., ademds la marca solicitada se
reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°
1294/98 de Marcas, nio ha lugar a lo 5olicitado.” ~------=-ssmssussssmmrsumensmms s atana s o o o e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: “(..)
No es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea suficiente distintividad.../.. La marca
solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada.../.. Ambas son
denominaciones de fantasia, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../... La solicitud es mixta y
Ja marca base de rechazo es denominativa../.. Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados,
el publico consumidor no podria jamas confundirse y tomar una marca por otra.../... Cumple perfectamente
con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../... Otro hecho de vital a tener en
cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais, sobre
otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el minimo riesgo de
confusion entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolucion debe ser
revocada.../. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputacion de la que ya goza, y
no es de interés que su marca se confunda o diluya con otras.../.. A la Sefiora Directora solicito que emita
resolucién revocando la Resolucion N° 1218/2020. ---=--==========ss=ssmssmssmssossoossssossssoosoosossocsoosoosoosoosos

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso inter
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD;=-=w=rr=n

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T7 Y ETIQUETA
(solicitada) y CT7 (marca base de rechazo).---=============mssssssss et

Que, en primer lugar, al realizar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Del anlisis vemos que en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre 1as MISMNas: -----====-mmmmmmmmmom oo

T7YETIQUETA (marca solicitada), y
CT7 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porcion numérica y literal comin -T7-, no se consideran idénticas ni necesariamente
confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT7- incluye un prefijo adicional "C", lo que
introduce un grado de diferenciacion grafica, fonética y conceptual.----------==-====cmeeeeoooeeeee

De dichas diferencias se genera una fuerte distincion fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil. ----------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende
cubrir Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automéviles]; bolsas de aire [ dispositivos de seguridad
para  automoviles]; bombas de aire [accesorios para vehiculos]: ambulancias; dispositivos
antideslumbrantes para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de automéviles; chasis
de automéviles; llantas [rines] para ruedas de vehiculos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de
freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos; frenos de vehiculos; autobuses; automoviles;
embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres que no sean partes de motores;
convertidores de par motor para vehiculos terrestres; carteres para érganos de vehiculos terrestres que no
sean para motores; brazos de senial para vehiculos; puertas de vehiculos; maquinas motrices para vehiculos
terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; engranajes para vehiculos terrestres; capés de motor para vehiculos, mientras que la marca
registrada cubre Vehiculos motorizados y partes de los mismos.. 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 confusion para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre cOberturas. --««=-===-=-===neeemmememo e

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es guficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos ¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, ni el consumidor mas desprevenido podra confundir de ninguna manera un productos por otro,
los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.------------------momomoommmmmnoes

Que, ahora bien, més alla de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL
MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como
internacional, ambas con gran difusion en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. ---------------------oooooo-

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro
marcario de las marcas T1, clase 12; Registro N° 508.593; T9, clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién y en la misma clase
12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca que
N L L o R

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones T7 Y
ETIQUETA (solicitada), y CT7 (marca base de rechazo), se comparte la letra “T”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: TT, clase 12, Registro N°
501.448 a nombre de Audi Ag., VT, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., DT, clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.--------------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, atendiendo
que, en la industria automotriz es comun ver coincidencias parciales en nombres alfanumeéricos---------------

Que, siendo asi, la letra “T” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, ya que los vocablos de uso comuin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de tise ot 0 HeCEsario B &l DO CIQT, ~ o rrrmme e e e R A A A T e e o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1218 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T7Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87477/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo

anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolucion recurrida, ==-=-============-=smmmcecscmnaocceaeo .

Art. ]1°

Art. 22

Art. 3¢

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 1218 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Maras.--============smne oo

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “T7
Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 87477/2019, solicitada a nombre de CHERY
AUTOMORBILE CO., LTD.

NOTIFIQUESE. --------nnmresem e @ngegenn oo oo
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD en contra de la Resoluciéon N° 1205 de fecha 08 de septiembre de 2020, dictada por
la Direccidn de Marcas, Y., -----====-=======nn=rmmmmmm e oo oo oo oo oo s

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 1205 de fecha 08
de septiembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. -------=====-=-==========sssmmossssommoososssnooos oo

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso
T B PG, e e R B e e

Que, en fecha 20 de julio de 2023, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE CO., LTD
expres6 agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolveren fecha 05 de mayo de 2025, »nnnscrascmsmss s merie s s o e o o S o e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CTS$, registrada
con el niimero 460145 en fecha 30 de octubre de 2018 a favor de GENERAL MOTORS LLC., Comentario:
Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en
una misma clase sin crear riesgo de confusién entre los consumidores., ademds la marca solicitada se
reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°
1294/9% de Marcas, neyJig Jopar 2 10 SONCIEGD, ™ ~rmrrrrrrm e i o e e S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD y manifiesta: “(..)

solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada../.. Ambas son
denominaciones de fantasia, que son las marcas que mayor distintividad poseen.../.. La solicitud es mixta y
la marca base de rechazo es denominativa.../.. Dadas las notables diferencias entre los signos contrastados,
el publico consumidor no podria jamds confundirse y tomar una marca por otra.../.. Cumple perfectamente
con todos los requisitos exigidos por la ley para constituir una marca.../.. Otro hecho de vital a tener en
cuenta en el presente caso es que la recurrente ya cuenta con derechos adquiridos en nuestro pais, sobre
otras marcas que son la misma familia que la de autos.../... Consecuentemente, no existe el minimo riesgo de
confusién entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, por lo que la Resolucién debe ser
revocada.../.. Mi mandante invierte mucho dinero y tiempo en mantener la reputacion de la que ya goza, y
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado T8 Y ETIQUETA
(solicitada) y CT8 (marca base de rechazo).------=======smmmmmmmm oo

Que, en primer lugar, al realizar el anélisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Del anlisis vemos que en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre las MiSmas: «-----=====nm e

T8 YETIQUETA (marca solicitada), y
CT8 (marca base de rechazo)

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad. Amén de ello se destaca que, si bien ambas
comparten una porcion numeérica y literal comtn -T8-, no se consideran idénticas ni necesariamente
confundibles, especialmente, porque la marca base de rechazo -CT8- incluye un prefijo adicional "C", lo
que introduce un grado de diferenciacion grafica, fonética y conceptual.----====-=============sseecrerececrcaaaaan

De dichas diferencias se genera una fuerte distincion fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil. ----------

Que, ahondando en el anlisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12, el solicitante pretende
cubrir Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automéviles]: bolsas de aire [ dispositivos de seguridad
para automoviles|; bombas de aire [accesorios para vehiculos]: ambulancias; dispositivos
antideslumbrantes para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de automéviles; chasis
de automdviles; llantas [rines] para ruedas de vehiculos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de
freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos; frenos de vehiculos; autobuses; automéviles;
embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres que no sean partes de motores;
convertidores de par motor para vehiculos terrestres; carteres para érganos de vehiculos terrestres que no
sean para motores; brazos de sefial para vehiculos; puertas de vehiculos; maquinas motrices para vehiculos
terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres; cajas de cambios para vehiculos
terrestres; engranajes para vehiculos terrestres; capés de motor para vehiculos, mientras que la marca
registrada cubre Vehiculos motorizados y partes de los mismos.. 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 confusién para el consumidor final teniendo en
cuenta la marcada diferencia entre coberturas.----------==--==-x-osem oo

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros el

prentos qye
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese
sentido, ni el consumidor mas desprevenido podra confundir de ninguna manera un productos por otro,
los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusion.----------------ooommoooooeeeennnees

Que, ahora bien, mas alla de las semejanzas mencionadas, observamos que los titulares, GENERAL
MOTORS LLC y CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., son firmas sumamente conocidas tanto a nivel local como
internacional, ambas con gran difusién en el mercado. Es por ello que podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que no existe consumidor de tales productos que no logre diferenciar. -------------------ooeo-o-

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. cuenta el registro
marcario de las marcas Tl, clase 12; Registro N° 508.593; T9, clase 12, Registro N° 508.594. Es decir el titular de
la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominacién y en la misma clase
12, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que
£ 1S S 1S =) T T

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 T8 Y
ETIQUETA (solicitada), y CT8 (marca base de rechazo), se comparte la letra “T”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: TT, clase 12, Registro N°
501.448 a nombre de Audi Ag,, VT, clase 12, Registro N° 446.735 a nombre de Honda Giken Kogyo Kabushiki
Kaisha (honda Motor Co., Ltd.)., DT, clase 12, Registro N° 593.037 a nombre de Diesel Technic AG.--------------

Que, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado, atendiendo
que, en la industria automotriz es comtn ver coincidencias parciales en nombres alfanmumiEricos---=ss<ssss-

Que, siendo asi, la letra “T” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis, ya que los vocablos de uso comtn pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comun o necesario en €l COMErCIQ”. ================= = msmms oo oo oo oo oosoooosoooosoooooosososssosoooooos

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario

marca solicitada marca registrada
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1205 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T8 Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 87479/2019 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.----------

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

Art. 2°

Art, 3¢

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

REVOCAR la Resolucion N° 1205 de fecha 08 de septiembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas.--------=---===ssrmmm oo

ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “T8
Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 87479/2019, solicitada a nombre de CHERY
AUTOMORBILE CO., LTD.

NOTIFIQUESE.------+-rxsssesmeemmeremeaceammcamcanaan e
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 142 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892718 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.--=s--=sn=ssmssmsmmssmmsmmmme e oes oot am e e e mmemenee

Asuncion,

VISTO: El Expediente N2 1892718 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
UK. rmm e o A R 8 e e 58

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 142 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Direccién
de Dibujos y Modelos Industriales.----=-=-==--mmmmmmmem oo oo

Que, por proveido de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Direccion General llamé Autos para Resolver. —

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion 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 presentacion. 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 Direccion considera que la solicitud NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma HUIXIN ALUMINIUM EXTRUSION MANUFACTURER. Que, realizando la comparacién de
las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)”.----=--=======-===smmmremmemcaeco o

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fechay fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “la decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede

determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.-----+----=-===-===cocsemmmrmmcooccone

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva dnicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del andlisis 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 solicitado XO
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.------------ ==
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 142 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892718 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-------- N

Antecedente Modelo solicitado

[

o

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protecciéon no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como 'la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direcciéon
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.------==--====-====-==------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 142 de fecha 21 DE JULIO DE 2021, dictada por la Direccién
de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892718 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase
25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.------=-=-====smcnmmmmmo oo oo

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892718 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Cla
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.--------=====--nsmmmmmmmmo et Nl

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —-----a-sn-aremsmsmramsanamnanam s
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 134 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892769 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.--=-=-=s===r=xmmxsmmesmesmmem e meam e mam et e mn e eem e

Asuncion,

VISTO: El Expediente N2 1892769 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 apelacién contra la Resolucion N° 134 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales. ---------=smmmmmmmm e oo

Que, por proveido de fecha 4 de marzo 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de febrero de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Direccién General llamo Autos para Resolver. -

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién 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 presentacién. 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 Direccion considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arroj6 como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma METALIFE. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales
resultan similares a la presente solicitud. (...)”.-=====-==s s

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos vélidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fechay fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “la decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.--=---===============smmmmemmmeeemeeeo

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva Unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el ar -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 134 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892769 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----r--snxsnnssnsesncemneemneaneea B AP E————

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberi ir acompariado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como ‘la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccidon
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.---------=--=--=---=--==-----

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

Art.1° CONFIRMAR la Resoluciéon N° 134 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892769 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.---------=---cnnnmmnnaannns

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892769 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.--------------------- AR I o m e

Art. 3° NOTIFIOUESE, por o8 ila, —ssssssessmsmsssesmsmssmsmumesnsd SRV S SU———.
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 135 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892766 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER S,A,---===ssssssssssnssnssmmsmonmmsmmmmsnmanmmenam s sesaen s s e e menn

Asuncion,

VISTO: El Expediente N2 1892766 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
U A I ———————————

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 135 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales. - -=---=====smmmmms e

Que, por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. E1 10 de mayo de 2021 esta Direccién General llamé Autos para Resolver. -—

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién 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 presentacion. 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 Direccion considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la bsqueda realizada arroj6 como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma METALIFE. Que, realizando la comparacién de las caracteristicas estéticas y visuales
resultan similares a la presente SOLCItUd.(...)".=======mmmmmmm e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fechay fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).---===-------

Que, expresa el recurrente “la decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede

determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.----------=========smmsmmmemmmeeeeeooo

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 135 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892766 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER S.A, s-=s=s-ssnsnonscsassamsmmsnaeacacnenasnesases SR——

Antecedente Modelo solicitado

-3 —-.I

=204

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al pablico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como 'la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccién
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.-----------------------------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 135 de fecha 9 DE SETIEMBRE DE 2020, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892766 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.---------==--=ssmnnsemnnnnnns

Art.2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892766 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, preseritadoporlaizma ALUKLER Bl sssssmnmsansnsnmntssssns el Smeran rnomnenrmnnmn

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula. —---==-======ssmmmm oo oo foee
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 137 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA

POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO

INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892807 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB

CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.---------=m oo m oo oo oo oo e e e e e
Asuncioén,

VISTO: El Expediente N2 1892807 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
N  iiiii'tihii i - A e A A e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A, e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 137 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales.-=-==-=========mmmm s oo

Que, por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. E1 10 de mayo de 2021 esta Direccién General llamé Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolucioén recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién 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 presentaciéon. 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 Direcciéon considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma RICHELIEU Y TIENDAS CUPRUM. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas
estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".-==============m=mmmmmmm e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en e] motor de la busqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “/a decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.-------=-==========-==sssocssmooooeooooeee

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva Gnicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente

Diteccion Nasional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 137 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892807 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A. =-=-==x====2zzccsmcmsmoemaemsammaac e cssnmaammanm e e e e me e e

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protecciéon no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no deber4 ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberé ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "/a capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N© 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucién recurrida.-----------------=--cz-----

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 137 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892807 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.---------========--=zzmzane-

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892807 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —---------=--=---=zxermeenev r\ ---------------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 55 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892759 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.---s+w-sersersserssesersmssmrssmssmmmsmmrmmssmes e s mes s mm e meas

Asuncioén,

VISTO: El Expediente N2 1892759 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 —————

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
S.A., e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 55 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales.-============mmmmmm s e

Que, por proveido de fecha 29 de noviembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de febrero de 2020. El 3 de marzo de 2020 esta Direccién General llamé Autos
Para RES OV, —m e oo

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccién 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 presentacion. 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 Direccién considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma CHINA YL BUILDING MATERIALS LIMITED. Que, realizando la comparacién de las
caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".--=-=-==-======mmmmmmmmmmmm oo

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucion
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “/a decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio ptblico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.---=--===-===============smzmmmmmommocaooee

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva Unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre e

antecedente
encontrado en el catalogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reYine el
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.-----=fs;=--5=-==-=--/------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N@ 55 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892759 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----s---z=xscsemssmsameacmaamsancnancnanea e —

Antecedente Modelo solicitado

/*L—*

i

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente seré determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al pablico por descripciones,
usos, comercializaciéon u otro medio, sino también porque no deberé corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no deber4 ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucién recurrida.-----------------------------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 55 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892759 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.----------====-z-cnnzcezaeas

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892759 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-------=-=-==smo s o N

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —-----smmsmsmemememsmsmnmanececemem el N

I Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 184 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892632 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE (03, SOLICTTADA POR ALUKLER 8,A.r-=s-+ss=sessasssssazmsnsrnmnmoamoeoms oo ommm oo cem e cesmss et e amees

Asuncion, “ FAAIY A

VISTO: El Expediente N2 1892632 de fecha 19 de octubre de 2018 de la 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 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A.,, e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 184 de fecha 13 de setiembre, dictada por la Direccién de
Dibujos y Modelos INdUSHIales. - === --=m e mm e oo

Que, por proveido de fecha 15 de marzo se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante
en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Direccién General llamé Autos para Resolver.----------------

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: “(...) Que, en fecha 19 DE OCTUBRE DE 2018, se presenta ante esta
Direccién el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentaciéon. 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 Direccién considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccién por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma FOEN. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y visuales resultan
similares a la presente solicitud. (..)7.-======mmmmmmmmmmm oo

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “la decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 DE OCTUBRE DE 2018”.----=-===-======zzznzzsmmsmcmmn oo

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva inicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del andlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
encontrado en el catdlogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo sojititado NO\retne el
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.--~s---- R e

Abg. Claudia Pamela Castaldo
Dircctora GeneralJnferina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 184 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892632 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----+--==-=--ssnxzcne- S ——

Antecedente Modelo solicitado

i A

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como 'la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 471848/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccién
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucién recurrida,------=-----===--------------

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N° 184 de fecha 28 de enero de 2021, dictada por la Direccién
de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado “PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892632 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase
25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-------========s==mmmmmmme oo

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892632 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----==-=xmnnmmms oo

Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédula, —-=-----====nmsseeemmmmmmeeemnee Lo d L N

~nETAT Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUESKI”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.PL DE C.V,
6] 0] Y I ol

Asuncién, | UL

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma KUESKI,
S.APL DE C.V, SOFOM, E.N.R. contra la Resoluciéon N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s, y; -=====-====-=smmmmsmmm e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de la firma KUESKI,
S.A.PL DE C.V,, SOFOM, E.N.R. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 235 de fecha 25 de
marzo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigloS0s. ===-===========sszssmmmmmmemmeeoeo

Que, en fecha 25 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.PI. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expreso agravios el apelante. En fecha 18 de septiembre de 2024, la representante convencional de la
firma oponente present6 el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 24 de septiembre de 2024 se
11amoé AULOS Para ReSOIVET. ==xmmmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(..) Que se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca “KUESKI", solicitada para la clase 36 sobre la base del registro de la marca “KUSHKI".

una marca extranjera y para dichos casos cabe resaltar que el Articulo 6 quinquies del convenio de Paris y
reconocidos en el Articulo 18 de la Ley de Marcas.../.. En primer término notamos que si bien la oposicién
es una marca extranjera, la misma cuenta con solicitudes depositadas en nuestro pais a la solicitud de

35, 36, 42, KUSHKI y etiqueta 09, 35, 36, 42, Expedientes nros: 2142951, 2142960, 2142963, 2142967, 2142968,
2142970, 2142971 y 2142974, todas solicitadas el 28 de mayo de 2021.../.. Notamos que la solicitud de registro
de la marca KUSHKI solicitada en fecha 28 de mayo de 2021 por el representante LLAPINGACHO LLC,, tiene
prelacion en el derecho de registro de la marca, conforme el Art. 12.../... Ademas podemos notar, que tanto la
solicitud de registro de la marca KUESKI como asi tambien la base de oposicion KUSHKI son muy
parecidas.../... Al tratarse de marcas en la misma clase, mal podrian las marcas en pugna generar confusion
alguna a los potenciales consumidores.../.. Dado que la marca solicitada, busca proteger los mismos
productos de la marca base de oposicion (solicitada con anterioridad) y guardan una relacién directa en
cuanto a los servicios que buscan proteger, se puede apreciar la similitud existentes entre las mismas, en los
diversos campos fonético, visual y grafico, no permitiran la coexistencia pacifica en la misma clase.../... Por lo
expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta Direccién considera hacer

]

lugar a la oposicién deducida por corresponder asi €n derecho.”----=---=--==--=snemcmmmsmsae e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..) El
Aquo no ha tenido en cuenta el mejor derecho de mi representada al ser titular de registros extranjeros
previos a las solicitudes nacionales del oponente../.. Mi mandante bajo ningun punto de vita tiene la
Intencion de registrar indebidamente marcas pertenecientes a terceros y enos aun de ‘
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUESKT”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.P1 DE C.V,
0] 0 NSNS UEE NS N————

periodo procesal oportuno ha demostrado la notoriedad de su marca, asi como las sentencias negativas que
rechazan el registro de la marca oponente.../... La denominacion KUESKI es tambien el nombre comercial de
mi mandante.../.. Con lo antes transcripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto
varios elementos erroneamente juzgado los que tuvo en cuenta, basa su decision en una norma que,
Iinterpretada correctamente y no de manera arbitraria, protege los derechos de mi mandante.../... Seta demas
decir que lo realizado por la adversa, al promover oposicion contra la solicitu de la marca de mi principal, es
un total abuso de derecho.../.. Mi principal ya comercializa la marca KUESKI en su pais de origen y varios
apises de Latinoamerica ha tenido gran reconocimiento y aceptacién por parte del publico consumidor.../...
En razén de lo expuesto precedentemente, sostenemos que la Resolucion N° 235/2024 debe ser revocada en
FOAAS SUS PAITES 7.mmmmmm e e e e e e e e e e e

Que, contesta la expresion de agravios LLAPINGACHO LLC. y, entre otros argumentos, expresa: “(..)
Cabe aclarar al apelante que efectivamente, el aquo lo ha tenido en cuenta, mencionando en la resolucién
apelada la titularidad del registro de marca del apelante en el extranjero. Sin embargo, conforme
corresponde a derecho, el a-quo manifiesta en su resolucion que mi mandante LLAPINGACHO LLC. tiene la
prelacion en el derecho de registro de la marca conforme el Articulo 12.../.. Como es sabido por todos los
abogados y en especial aquellos expertos en asuntos de Propiedad Intelectual , ante una controversia,
prevaleceran los derechos de quien se encuentre primero en tiempo y forma, como lo indica la expresion
latina “prior in tempore, potior in iure.../.. La Resolucién N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024 en ninguna
parte siquiera menciona el término mala fe como tampoco se acusa al solicitante de la marca KUESKI de
querer registrar indebidamente marcas que pertenecen a terceros.../... La resolucion apelada correctamente
rechaza la solicitud de marca KUESKI por considerar que se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la ley de Marcas N° 1294/98 y por no reunir los requisitos para su registro.../... Cabe
resaltar que la Resolucién apelada no menciona la notoriedad de la marca KUESKI en nuestro pais, ya que el
apelante ha indicado que su marca KUESKI se ha convertida en notoria en México sin mencionar al
Paraguay que es justamente donde se plantea el litigio.../.. La marca de mi mandante KUSHKI goza de
notoriedad no solo en su pais de origen, sino en varios paises alrededor del mundo.../... Se hace evidente la
casi total identidad, por no afirmar en su totalidad, puesto que la marca solicitada por la adversa reproduce
practicamente toda la marca de mi mandante../.. Entre las marcas KUSHKI y KUESKI existe ina infima
diferencia quea primera vista deja una impresion en la mente del consumidor que induce facilmente a
confusion o minimamente a un riesgo de asociacion.../.. La coexistencia pacifica entre las marcas en pugna
seria imposible../.. Habiéndose demostrado que las marcas en pugna presentan semejanzas, s motivo
suficiente para confirmar la ResolUCION reCUITida. ------===-==========tsmm oo

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O PU ST, === m = m oo

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gréfico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. =----=--===-==srmmmmm e

la solicitud de registro de la marca “KUESKI”, se evidencia que se reproduce en 5 de
correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idé



DIRECCION NACIONAL DE

Q s PROPIEDAD * GOBIERNO pei. | PARAGUAI
* INTELECTUAL ¥ PARAGUAY | REKUAI
P
Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUESKI”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.PL DE C.V,
00

configurandose asi la confusion visual y ortografica. En ese sentido, tenemos que “KUESKI” es casi idéntica
a la base de oposicion “KUSHKI", diferenciandose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra E
por H. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: --

KUESKI' Y ETIQUETA  (marca solicitada), y
KUSHKI (marca solicitada con prelacion)

Que, de las semejanzas ortograficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es muy
similar. El nivel de semejanzas es considerablemente elevado.----=--=--==-=ssmsmmsmmm e

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 36. La marca solicitante, “KUESKI Y ETIQUETA”, solicitada para “Servicios para la
realizacion de transacciones financieras en linea, transferencia electrénica de dinero, préstamos
financieros, préstamos a plazos, financiacion de préstamos personales, servicios de préstamos comerciales,
cobro a domicilio de pagos financieros, andlisis y consultoria financiera, procesamiento de pagos y
procesamiento electrénico de pagos a través de una red informatica mundial, financiacién de ventas
mediante créditos, facilitacion y financiacion de Credltos y la marca base de oposicién, “KUSHKI
encuentra sollc1tada con prelac1on

Que, estos servicios pertenecen al sector financiero y, en la practica, se dirigen a un publico similar,
ademas, muchos usuarios acceden a estos servicios por medios digitales, donde errores tipograficos
pueden redirigir a plataformas equivocadas. En ese orden de ideas, la confusion ideologica resultaria
incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada LLAPINGACHO LLC., como la solicitante
KUESKI, S.APPI1. DE C.\V, SOFOM, ENR., brindan servicios similares. Por consiguiente, estando el
consumidor ante ambos signos, podrian interpretar que las mismas se encuentran vinculadas o pertenecen
ala misma entidad y caerian en una incuestionable confusion.--------==----cmmmmmmm e

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tinica.” Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizds la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen

" “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 235 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUESKT”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43491/2021, SOLICITADO POR KUESKI, S.A.PI DE C.V,
0] 0 - RS RUU——

(524), "Breton" y "Eretén" (532), "Maxima" y "Maxim’s" (537).” De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la solicitada con anterioridad base de oposicién.---------------

Cabe sefialar, ademas, que la solicitud que nos ocupa corresponde a una marca denominativa, lo que
implica la ausencia de cualquier elemento grafico o distintivo adicional que pudiera conferirle un caracter
singular. Distinta habria sido la situacién si dicha solicitud hubiera incorporado una etiqueta, ya que ello
podria haberle proporcionado elementos de novedad y dotado de una identidad particular susceptible de
permitir su diferenciacién frente a la marca oponente.---==-==-===m=sm e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la visién en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca KUESKI no
podra coexistir con la marca oponente KUSHKI, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias,
maxime considerando la naturaleza de la cobertura de los servicios.--------===-=---smnnmmmmmmme e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. ---------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 235 de fecha 25 de marzo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitigloS0s. -----===-=====xansmmsmmmmnmmae oo

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “KUESKI -, clase 36, Acta
N° 43491/2021, solicitada a nombre de la firma KUESKI, S.A.PI. DE C.V., SOFOM,

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.

* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 441 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42951/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Asuncién, U239

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V,, SOFOM, E.N.R. contra la Resolucion N° 441 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigl0S0S, Y; =========nnrmsmmmsmm s oo oo oo o oo oo oo oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V,, SOFOM, E.NR. e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N° 441 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=------=-==-==zzzsmmsmmssmnmnn oo oo ooee

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T B 0, oo B B o

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.P.I. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expres6 agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direcci6n llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. =-=----=====scneomsamosmsosmmonmancsnnanen s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI solicitada para clase 09, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase
09 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacién solicitada con
anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 09 .../... el solicitante tiene el derecho como
se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante
tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion’. ----=--=========s==zscssomsoonsonomnnos

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el afio 2013, arios antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la
marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacid, tiene prioridad
... 1a solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes productos de la clase 09: “software de
computadora descargable, a decir, una plataforma financiera electrénica que se adapta a multiples tipos de
transacciones de pagos y deudas en un teléfono mévil integrado, en PDAs (organizadores personales
digitales), y un entorno basado en la web.”, estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi

la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su pais como
INternacioNalmente”. -----------====s=mmmm o oo oooos oo

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el
litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su pais de origen, sino en varios
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 441 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKTI”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42951/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI” y la marca oponente
“KUESKI", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto
cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.--------

Que, ademés de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESK],
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
¥ hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”. Siendo asf, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de su marca en el Pais.------------==--------

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

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

0posicion deducida. -========mmmmmm e

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el
cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.------=--=====-==mmmmemommee

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccion concluye que la marca extranjera KUESKI,
no redne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--------==-=======sesmmemmemmcmeme.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N° 441 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por, eccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s. -------=====-==cnmsmmmmmmmce oo NN L
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 441 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42951/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKT",

10

Art.3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 440 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA PORLA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42963/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Asuncion, | LUL]

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KUESK], S.A.P1. DE
C.V,, SOFOM, E.N.R. contra la Resolucién N° 440 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccién de
Astirtos Marcarios LitTgIOS0s, 1 s s o s e i i e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V,, SOFOM, ENR. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucién N° 440 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---------==-=-==zzz=smmzmmmssmomsoonoo oo

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I R, oo e B R e S B e s

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.PI. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expreso agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccion llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ------=----=--mzzommnmmmooonoooo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI solicitada para clase 36, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase
36 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacién solicitada con
anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 36 .../... el solicitante tiene el derecho como
se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante
tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion”. -----=---===--====-sz=ssszocssosssmosssmoosoosmsosssoooonooe o

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el afio 2013, afios antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la

.../... 1a solicitud ha sido depositada en la clase 36 la misma en la que se encuentra previamente registrada la
marca de mi mandante .../... la denominacién KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante..../...
la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su pais como
INternacionalmente”, -------=--c=cmocmom oo eSS SmSs e s e o s oo o ss o s st s e

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el
litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su pais de origen, sino en varios
paises alrededor del mundo ../.. la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en
instaricias anteriores, s mundialmente ConOCida’. -—--=-=r=rrrmn=rmrrmmmmr e e S SRR R

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin arfificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visiébn en donjuntg/es ¢
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 440 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42963/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI” y la marca oponente
“KUESKT", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto
cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.--------

Que, ademas de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESK],
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencién del registro de su marca en el Pais.-----------======----

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais’, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
0pOsiCION deducida, ~======mmmmm oo

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el
cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.------===========ssemmmomommo

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESKI,
no redne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.----==-=====-====esmemmeemcol

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 440 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada pgr la Direccit
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 440 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42963/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKT",
clase 36, Acta N° 42963/2021, solicitada a nombre de LLAPINGACHO LBC. ----------------o----

[[=]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula, -------==x=ssmssssmmmmsmmmsesmmsme o Tomng omnnsen e flon e n oo S\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 437 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42960/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de KUESK], S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, E.N.R. contra la Resolucién N° 437 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccién de
Azantos Marcarios Litigiosus, J; ~s—esssessmmsmmeo e o e e o

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, ENNR. e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N° 437 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ---------=-=====zs==ssmmmsssmososonoooesooes

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi el recurso de apelacion
TP ILIERD,, oo oo smmm s e R e s e

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expres6 agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccion llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. -----------------oomomommmmmmemmnooo oo oo oo oee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI solicitada para clase 35, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase
36 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacion solicitada con
anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clask 35 ../... el solicitante tiene el derecho como
se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante
tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion”. -------------==========z===ssssssooooooes

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el afio 2013, afios antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la
marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacid, tiene prioridad
.../... 1a solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 35: “servicios de gestion
comercial de negocios”, estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase
36 ../.. la denominacién KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de
mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su pais como internacionalmente”. ---------------

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el
litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su pais de origen, sino en varios
paises alrededor del mundo ../.. la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en
instancias anteriores, €5 MUndialmMente CONOCIAR", ~-=rrmwr=rmrm-mmnresans s amsa R S a SR ey e s

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sinfartificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en-comjupto es £1
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 437 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKT”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42960/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI” y la marca oponente
“KUESKT”, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesariamente causaran confusioén en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto
cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su
SOl U, -

Que, ademas de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESKI,
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencién del registro de su marca en el Pais.------------==--------

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais’, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
0pOsicioN deducida. ~======mmmmme

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el
cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.---=----=====---xxsemmmmmoeeeeeo

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESKI,
no reune los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.---==----===-=-=--=-ssemmeeeemmcco.

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 437 de fecha 22 de mayo de 2024 dicje Direccion
de Asuntos Marcarios Litigios0s. ---=---=====-===semmmeemmmmmmmeeJON oL
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 437 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42960/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC. -------

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKI”,
clase 35, Acta N° 42960/2021, solicitada a nombre de LLAPINGACHO'LLC. ---=-=----====z-=---

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula, ------==-----ssssrmmmmmmemeees (oo on oo oo oo R
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 438 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42967/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.-------

Asuncioén,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de KUESK], S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, E.N.R. contra la Resolucién N° 438 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccién de
Astiiitng Marcarion LIHGIOSEE, 15 = s o o e R S R S s o

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESK], S.A.PI. DE
C.V,, SOFOM, ENR. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 438 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. -------==-====z====sssmssmossoososesoonoos o

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
INterpHESto, s s e o o s e e e o e TR S SRR AR e SRR s S

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESK]I, S.A.P1. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expreso agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ------------=--mzzsommmommooommoomneo oo oe oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI solicitada para clase 42, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase
36 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacién solicitada con
anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 42 .../... el solicitante tiene el derecho como
se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante
tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion’”. ----=----==-===x===sssssmcsmoossocesomssoms oo oo oo oo

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el afio 2013, afios antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado Ia
marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacio, tiene prioridad
../.. la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 42: “proveedor de
servicios de aplicaciones (ASP) con software de comercio electrénico para su uso como pasarela de pago
que autoriza el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para comerciantes; proveedor de
servicios de aplicaciones con software de interfaz de programacioén de aplicaciones (API) para aceptar y
enviar pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias y efectivo.”,
estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../... la denominacion
KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca KUESKI de mi principal goza de gran
presencia en el mercado tanto de su pais como internacionalmente”. ------------========sssssssssssssoosoooooooooo

Que, contesta la expresién de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
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Resolucion N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 438 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42967/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.-------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI” y la marca oponente
“KUESKT", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas
letras, no necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto
cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su solicitud.--------

Que, ademas de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESKI,
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de su marca en el Pais.-------------=--=----

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

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

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

Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el
cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.--==---==========sssssssememmeee e

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESKI,
no redne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse 3
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--=---=---==-=-=--ceflee g Lo

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ' "%~
RESUELVE: rcin Gl e o



DIRECCION NACIONAL DE

™ PROPIEDAD @ GOBIERNO per. | PARAGUAI
" INTELECTUAL * PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 438 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42967/2021, SOLICITADA POR LLAPINGACHO LLC.-------

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucién N° 438 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigi0s0s. -===-==========smssosmosonmns oo oo oo oo m oo

(<]

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKI",

clase 42, Acta N° 42967/2021, solicitada a nomﬁb

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. ---=----=----=-==-=-=-
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 442 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42968/2021, SOLICITADA POR
LLAPINGACHO LLC. --xss-sssssssssnnsssmesssmtnsssnnssssntensmssnsesnssssasns mtnmn o oo mmm o ome e

Asuncion, 1

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, EN.R. contra la Resolucién N° 442 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direcciéon de
Asuritos Marcarios Litiglesns, Y merrnnmm=nmemmmmammrmemmmn s me————————————rm——————————————————m—n—————————

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESKI, S.A.PI. DE
C.V, SOFOM, E.N.R. e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N° 442 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -==-----=-======x=smmmmmmmmmmeoeee oo

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelaciéon
T L (o LR

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expres6 agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresiéon de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. --------=-=--==-smmmmmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para clase 09, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en
la misma clase 09 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacion
solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 09 .../... el solicitante tiene el
derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya
que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion”. --------=============s=sssemmmmmoaouaon

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el anio 2013, anos antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la
marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacio, tiene prioridad
../.. la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes productos de la clase 09: “software de
computadora descargable, a decir, una plataforma financiera electrénica que se adapta a multiples tipos de
transacciones de pagos y deudas en un teléfono mévil integrado, en PDAs (organizadores personales
digitales), y un entorno basado en la web.”, estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi
mandante de la clase 36 .../.. la denominacién KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../...
la marca KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su pais como
ST CY THACTOTIAIITBIIEE, ~mmmmormmmm o e o e e 1 e A s R ot e

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el
litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su pais de origen, sj, NVarios
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 442 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42968/2021, SOLICITADA POR
T 21 €70 2 (0] 5 S ———

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI Y ETIQUETA” y la
marca oponente “KUESKI”, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparten algunas letras, no necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues,
en su conjunto cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su
SOl CIt U, === mm e e

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominacién “KUSHKI” en letras grandes
y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un circulo turquesa con un
simbolo blanco que parece representar una validaciéon o aprobacién, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del puablico
Wo) 011 ) S e

marca solicitada marca oponente

&Kushk

Que, ademas de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicion en la marca KUESKI,
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de su marca en el Pais.------------=---------

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais”, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decisién final a la que ha arribado el A-quo, de tener por ree 3

oposicién deducida. ~=--=======mmmm e s
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 442 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 42968/2021, SOLICITADA POR
BTN 1 (C7-Voi = (0 ) 5 o P —————————

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESKI,
no retne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.-------=---=s=-=ssocesmcmnmocomoneoonn oo

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 442 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Direcciéon
de Asuntos Marcarios Litiglosns, e sesssssmssepsumomss o amasmesssmsresmsmimassomms s toassauasast

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKI Y
ETIQUETA”, clase 09, Acta N° 42968/2021, solicitada a nomb

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula, ------=---s-sssssmmmmeersemmmcnmn e N
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 436 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 42970/2021, SOLICITADA POR
D DN | (7ol 2 (0 1) o NN

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KUESK], S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, E.N.R. contra la Resolucién N° 436 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direcciéon de
Asuntoys Marearian LItEIORGaE, Y - o e A e S S S S R e e s S o

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESKI, S.A.PI. DE
C.V,, SOFOM, E.NR. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucién N° 436 de fecha 22 de
mayo de 2024, dietada porla Direccién de Asunitos Marearios LIIgIOS0S, --—r-smm--smmssssssmmmmmniiminmmmdsssmsmm

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
T T T, = mmmtsmm s s e e 2 1 e S Sl S

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.PL DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expres6 agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccion llamo autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ---------=--==smzssmmmmnnnsoozsnoomomneoeee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI solicitada para clase 35, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en la misma clase
36 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacion solicitada con
anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 35 .../... el solicitante tiene el derecho como
se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante
tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion”. -----=---===-=======s=ssssocesmoossoosomsmoon oo oo o e

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el afio 2013, afios antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la
marca KUSHKI .../.. al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacién, tiene
prioridad .../... la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 35: “servicios
de gestién comercial de negocios’, estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante
de la clase 36 .../.. la denominacion KUESKI constituye el nombre comercial de mi mandante .../... la marca
KUESKI de mi principal goza de gran presencia en el mercado tanto de su pais como internacionalmente”. --

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se plantea el
litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI goza de notoriedad no solo en su pais de origen, sino en varios
paises alrededor del mundo ../.. la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 436 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42970/2021, SOLICITADA POR
N €702 (] B

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI Y ETIQUETA” y la
marca oponente “KUESKI”, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparten algunas letras, no necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico consumidor pues,
en su conjunto cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su
e e LB R LT ——

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominacién “KUSHKI” en letras grandes
y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un circulo turquesa con un
simbolo blanco que parece representar una validacién o aprobacién, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico
40) N UL e (o)

marca solicitada marca oponente

&KusHk

Que, ademés de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESKI,
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
¥ hora presentada ante la Direccién de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de su marca en el Pais.-------------=-=-=-=--

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

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

administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
0POSiCION deducida. =========m=s e

Que, si bien es cierto, dicho principio de prioridad registral cuenta con ciertas llmltac10r‘1eKSJa que
existen categorias de marcas que son consideradas como notorias y por lo tanto merecen tipo d\e
proteccion especial ante su registro en paises del extranjero, no es el caso de la marca oponente.----==z---
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 436 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42970/2021, SOLICITADA POR
LLAPINGACHO LLC - st et n e e meem e me e ceemeecmeecneea

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESK],
no redne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.-----------=----===ssmcssemmcceemmmeeeo.

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 436 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos. ««----==========sssmmmmmeeeoo

10

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKI Y

ETIQUETA”, clase 35, Acta N° 42970/2021, solicitada a nomb

Art. 32 NOTIEIQUESE pot Cadula. «-mmm-mnememmmmmn oo r\/ -----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 439 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42971/2021, SOLICITADA POR
0N 1€ X el 2 (0 ] B G —

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KUESKI, S.A.PI. DE
C.V,, SOFOM, E.N.R. contra la Resolucion N° 439 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LItigl0S08, y; == ======msmmmm oo o

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, E.N.R. e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion N° 439 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=--==============mmmmeeemmmeeemmmmooeee

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
O DU SO, === mm o oo

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.PIL DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expresé agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresién de agravios. Esta
Direcci6n llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024, -==------==-smmmmmemmmmeee .

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “Se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la
marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para clase 36, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en
la misma clase 36 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacién
solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 36 .../... el solicitante tiene el
derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya
que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion”. --------==========x=z=semmmsemmcccaaoo.

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el arfio 2013, anos antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado Ia
marca KUSHKI .../... al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacié, tiene prioridad
../... 1a solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 35: “servicios de gestion
comercial de negocjos” estrechamente relacionada a los servjcios registrados por mi mandante de la clase

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI, depositadas en
fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente .../... su marca KUESKI
se ha convertido notorja en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se p]antea el

paises alrededor del mundo ../.. la marca de mi mandante, como ya fue mencionado y probado en
Instancias anteriores, es mundialmente conocida”.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 439 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42971/2021, SOLICITADA POR
LLAPINGACHO LLC, ====-nnnsmmssmtmms s semmsmmms s o S o S S 40 i s i e i e S S St '

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “KUSHKI Y ETIQUETA” y la
marca oponente “KUESKI”, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparten algunas letras, no necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico consumidor pues,
en su conjunto cuentan con una impresion visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su
e R

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominacién “KUSHKI” en letras grandes
y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un circulo turquesa con un
simbolo blanco que parece representar una validacién o aprobacion, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusién en el seno del publico
CIOT AT YR cormmaismsmmnstmssmss b B K A A R P R £ KA S

marca solicitada marca oponente

&Kushk

Que, ademas de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESKI,
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la fecha
y hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de su marca en el Pais,----------=--=--=-----

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais”, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decisién final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
oposicién deducida.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 439 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 42971/2021, SOLICITADA POR
N (€@l 2 (€ B

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESKI,
no redne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida,-------=------=-===sssmcmcmseemmmmmmeeoe.

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 439 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos. «---============smmmmmmmmmmo i

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “KUSHKI Y
ETIQUETA”, clase 36, Acta N° 42971/2021, solicitada a nombre-

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ----=---s=s=xssnmmeeommmmeeeeeeecoeecece e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 443 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42974/2021, SOLICITADA POR
TR IN 1 (cT 02 (0} 7 NI

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de KUESKI, S.A.P1. DE
C.V, SOFOM, EN.R. contra la Resolucién N° 443 de fecha 22 de mayo de 2024, dictada por la Direccion de
Astmtios Marcarion LIEIGIOSIO, ; «rmmens e s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de KUESK], S.A.P1 DE
C.V, SOFOM, ENNR. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 443 de fecha 22 de
mayo de 2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. -------=-==--========ssmmsssmosossnooonoooos

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
)14 UL T

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de KUESKI, S.A.PL. DE C.V,, SOFOM,
E.N.R. expres6 agravios; y en fecha 19 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2024. ---------------mocemmmmmmmmzesnooneseoooeees

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro de Ja
marca KUSHKI Y ETIQUETA solicitada para clase 42, en base a la solicitud posterior de la marca KUESKI en
la misma clase 36 ../.. se constata que la marca oponente KUESKI, se trata de la misma denominacion
solicitada con anterioridad por la firma LLAPINGACHO LLC en la misma clase 42 .../... el solicitante tiene el
derecho como se puede constar en autos, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya
que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominacion”. -------------=sssssssssssssssseseeseees

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca KUESKI posee registros en
su pais de origen, México, desde el afio 2013, afios antes de que LLAPINGACHO LLC haya solicitado la
marca KUSHKI Y ETIQUETA .../... al haber registrado su marca en su pais de origen con evidente antelacio,
tiene prioridad ../.. la solicitud ha sido depositada para proteger los siguientes servicios en la clase 42:
“proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software de comercio electrénico para su uso como
pasarela de pago que autoriza el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para comerciantes;
proveedor de servicios de aplicaciones con software de interfaz de programacion de aplicaciones (API) para
aceptar y enviar pagos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias y efectivo.”,
estrechamente relacionada a los servicios registrados por mi mandante de la clase 36 .../.. la denominacion

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “El solicitante
(mi mandante), ha presentado en nuestro pais, las siguientes solicitudes de marca KUSHKI'Y ETIQUETA,
depositadas en fecha 28 de mayo de 2021, anteriores a la solicitud de la marca KUESKI del oponente..../... su
marca KUESKI se ha convertido notoria en México, sin mencionar al Paraguay, que es justamente donde se
plantea el litigio .../... la marca de mi mandante KUSHKI Y ETIQUETA goza de notoriedad no solo en su pais
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 443 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42974/2021, SOLICITADA POR
N o 16X 2 (0 B B

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

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogréafico y fonético de la solicitante “KUSHKI Y ETIQUETA” y la
marca oponente “KUESKI”, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparten algunas letras, no necesariamente causaran confusién en el seno del ptblico consumidor pues,
en su conjunto cuentan con una impresién visual disimil y ademas la solicitante cuenta con prioridad en su
SOl CI U ==

Que, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta
con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye la denominacién “KUSHKI Y ETIQUETA” en
letras grandes y modernas, combinando los colores azul y turquesa. A la izquierda, hay un circulo turquesa
con un simbolo blanco que parece representar una validacién o aprobacioén, la cual en conjunto deja una
impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusién en el seno del publico
e T U

marca solicitada marca oponente

GKushkr

Que, ademas de todo lo mencionado, si bien la apelante basa su oposicién en la marca KUESK],
registrada en México; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro pais, a su vez la
marca oponente fue presentada en nuestro pais en fecha 31 de mayo de 2021, con posterioridad a la marca
solicitada, quien fuera presentada en fecha 28 de mayo de 2021. Recordemos que el articulo 12° de la Ley N°
1294/98 expresa: “La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se determinara por la techa
y hora presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma
solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencién del registro de su marca en el Pais.-----------=--=-------

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozaré de las garantias que esta ley le otorga, una
vez registrada en el pais”, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta depernd
administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener pof rechazada la
oposicion deducida, -==-=-x==mmmmmmm e sz Sfomee-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 443 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “KUSHKI Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 42974/2021, SOLICITADA POR
T 11 2 6 0 —

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccién concluye que la marca extranjera KUESKI,
no retne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad
de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro de la
marca KUSHKI Y ETIQUETA. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.------=----=---==---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 443 de fecha 22 de mayo de 2024 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s. ================smsmmmosmem oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de regt
ETIQUETA”, clase 42, Acta N°42974/2021, solicitada a nombre de L

e la marca “KUSHKI Y

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ---===-=---=-x=ssseemeessaeaannocaae == ARORP W) RSUURS—, S—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 251 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “CORESA Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N° 10478/2020, SOLICITADO POR COMPANIA
RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA  -----nnxnnssmmsmmsmmmemmsm s e e e oo e

Asuncion, ] 3 MAY 20z

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma COMPANIA
RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucion N° 251 de fecha 29 de abril de 2022, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, y; ---================mm=srmnsmom oo oo oo oo oo oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma COMPANIA
RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 251 de
fecha 29 de abril de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-===-=--=z=zssmosmomonoooee-

Que, en fecha 08 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
T B, - B A S B it e

Que, en fecha 01 de marzo de 2023, la representante convencional de COMPANIA RECICLADORA
SOCIEDAD ANONIMA expres6 agravios; dictindose en fecha 02 de mayo de 2023 la providencia por la cual
se tiene por presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el
EEITIING € @Y, ===-wnommmomm o e o o S e B e o e s e

Que, en fecha 03 de abril de 2024, fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado
de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usary se llamé
autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024.-----------=--zzzzsssmmmmmmmooomoooo oo oo s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, haciendo un analisis comparativo entre las marcas
en pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, grafico, ortografico y
fonético, que las tornan confundibles.../... Que, existiendo una clara y evidente RELACION CONCEPTUAL
entre las marcas en pugna, los consumidores podran caer en la confusion respecto al servicio propiamente
dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razén de que la marca pretendida por el solicitante
es una copia, y que también existe un servicio muy similar protegido por la marca oponente(...)”.-=----==--=--

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Como podrd notartienen
diferencias notables y no coinciden en los planos visual, fonético e ideolégico ../..vemos que la marca
oponente cuenta con un logotipo totalmente distinto a la marca solicitada, no solamente en uno de los dos
registros, sino en ambos registros vemos que se han agregado logotipos distintos, ninguno de estos
logotipos guarda relacién con el logo de la marca de mi mandante../..como también cuentan con
diferencias en los servicios que pretenden proteger .../..Vemos que las clases (40 vs. 39) son completamente
diferentes, ni tampoco se tratan de clases relacionadas. Esta diferencia de clases y diferencias de coberturas,
indican claramente que las marcas en pugna cuentan con rubros totalmente distintos, donde la glase~0,

marca oponente, ha sido registrada en la clase 39 de servicios de transporte, reparto, fletamento. Por ptra
e . Abg, ChandeLow i G

[ oS
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parte, la marca solicitada ya contaba con registro N2 265745 desde la fecha 19/11/2002, cuyo registro ha
vencido, pero no le saca, que la misma ya goza de fama y notoriedad desde hace mas de 21 afios en el
mercado nacional y reconocido internacionalmente. (...)". =---============ssmemsmmmmmsmaeaee e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L 0B o o

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “CORESA Y ETIQUETA "y la
marca oponente “CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPOSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA -
CODESA”, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita se compone de un solo vocablo,
mientras que la marca oponente esta constituida por una denominacién extensa de siete palabras. Si bien la
marca solicitante coincide parcialmente con uno de los elementos de la oponente, “CODESA/CORESA”,
ambas difieren en la silaba medianera “RE/DE”. De dichas particularidades ortograficas se genera una
diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas no es similar. En consecuencia, las escasas semejanzas existentes no son
suficientes para inducir a error o confusiéon en el seno del publico consumidor, considerando que las
marcas, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. En el siguiente cotejo se puede corroborar las
diferencias grafica y fonética entre las marcas en pugna, --==--====-==--sesssmsmmmmcommmomnooeoo

CORESA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPOSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA - CODESA
(marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tnico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resoIUCION. ~==--=--=mnmnmmm e

Que, desechando el anélisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitante solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 40 “..reciclaje de residuos
y desechos; seleccion de desechos y material reciclable [transformacién]; suprarreciclaje [revalorizacién de
materiales de desecho]...”; mientras que la marca oponente se encuentra registrada en la clase 39 con la
cobertura: “..Servicios de acondicionamiento (embalaje) de productos, transportes aéreos, transportes
aeronduticos, almacenaje(depésitos), informaciones en materia de almacenajes, alquiler de almacenes,
a]qw]er de Contenedores de almacenaje, a]quzler de garajes, alquiler de vagones, a]qw]er de vehigutgs,

' Sdnchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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descarga, servicio de envio de mercancias, fletamento, flete..”; Asimismo, posee registrada la siguiente
cobertura de servicios en la misma clase: “..Alquiler de almacenes [depésitos]; Alquiler de maquinas y
aparatos de carga y descarga; Embalaje de mercancias; Envio de mercancias; Manipulacion de carga;
Servicios de almacenaje; Servicios de carga aérea; Servicios de facturacion para aerolineas; Servicios de
manipulacién de cargas de importacién y exportacion; Servicios de transportacion y reparto por aire,
carretera, ferrocarril y mar; Transportacion aérea; Transportacion aérea de pasajeros y carga;
Transportacion custodiada de valores; Transporte y almacenamiento de productos en condiciones
refrigeradas; Transportes aéreos y almacenamiento de mercancias... “. Del mismo modo, en la clase 35 posee
la cobertura de los siguientes servicios: “..gestion administrativa externalizada para empresas; gestion
interina de negocios comerciales; informacion sobre negocios..”. De lo anterior se desprende que las
coberturas registradas por la marca oponente responden a un enfoque sustancialmente distinto al de la
marca solicitante, tanto en lo que respecta a la naturaleza de las actividades econémicas involucradas como
a su finalidad. Mientras la clase 40 se caracteriza por una marcada especializacién técnica orientada a
procesos de transformacion y valorizacion de residuos, las clases 39 y 35 amparan servicios logisticos, de
transporte y de gestion comercial, propios de actividades operativas y administrativas. Esta diferencia en las
coberturas, permite concluir que no existe un riesgo real de confusion para el consumidor promedio, ya
que los servicios no son intercambiables, no compiten entre si, ni se comercializan por los mismos canales,
y estan dirigidos a publicos claramente diferenciados.--------------======s=-mmmmmmmooooooosses oo nono o s

Que, asimismo, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por
el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca
oponente al no tener registrada la marca “CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPOSITOS ADUANEROS
SOCIEDAD ANONIMA - CODESA” en la clase 40, clase donde se pretende registrar la marca solicitada
“CORESA Y ETIQUETA”, dado que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador
internacional, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre ambas.-----=----------------

Que, 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 las marca oponente posee una etiqueta con
un circulo gris sin terminar en forma de “C”que contiene a un cuadrilatero irregular de color rojo, debajo se
encuentra la palabra “CODESA” en mayusculas con una tipografia simple de color gris oscuro, y en un
tamafio menor “CONSORCIO AEROPORTUARIO DE DEPOSITOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA”
todo esto, dentro de un fondo blanco. Igualmente, cuenta con otra etiqueta similar pero en tono gris
oscuro. En contraste, la marca solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la imagen de un
vortice en forma de estrella con rotacion de puntos grises y verdes, mas las palabras “CORESA” de color
verde, con una tipografia en cursiva, dentro de un fondo blanco. En sintesis, la marea solicitada contiene
elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con la oponente, son diferentes, disimiles, opfginale
y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparacion. ---------===------ e | T Sl Sty

Hlrgtc
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Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde revocar la resolucion recurrida. «=---=----====ssssmmmeeeeeooooooooo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 251 de fecha 29 de abril de 2022 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LitigioS0s. «=-==============msmmmmmmmmmmmmiioi

10

Art. 2 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CORESA Y ETIQUETA ”, clase 40, Acta N° 10478/2020, solicitada a nombre de

COMPANIA RECICLADORA SOCIEDAD ANONIMA. --»-========

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula.-------m---mssmemmemos sz oo o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 844 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
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Asuncioén, ]g MAY 2075

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de HONDA
MOTOR CO., LTD. contra la Resolucién N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022, dictada por la Direccién de
IS, ) oo e T B e SR SR S S s s

RESULTA:

Que, por Resolucién N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL presentada por HONDA MOTOR CO., LTD. en base
a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo
P2, P, cosmmmmmmerm e s e o et e e S A T U g

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presento la representante convencional de la firma
HONDA MOTOR CO., LTD. a interponer Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 844 de fecha 25 de
Mayo de 2022, dictada por la Direccion de Marcas. =----=-====x-====z=ssssmmoozssoooosssssooooo s os oo s oo oo oo

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I P 0y, e s e e e L A S s

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023, la representante convencional de HONDA MOTOR CO., LTD.
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 15 de noviembre de 2023, --------=------smmmmmmmmm oo oo oo oo

CONSIDERANDO

Que, la Resoluciéon recurrida considera que “..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c) ... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen, El signo no retine los requisitos
necesarios para constituirse en un derecho marcario, el presente caso corresponde al diserio de un
motocicleta de tal manera que no podria otorgarse la aptitud distintiva ya que presenta caracteristicas
genéricas., En consecuencia no ha lugar a 1o solicitado (...) ". ==-================-smsssssmmmomomoooossss oo

Que, se agravia la apelante, entre otros argumentos, debido a que, segin manifiesta “(..) E/ signo
solicitado por mi mandante se dispone de formas, ornamentos y disefnos completamente distintivos, esto
con el fin de proporcionar un indicativo de que el producto proviene de HONDA MOTOR CO., LTD, por lo
que no puede considerarse que constituya la forma usual o necesaria del producto. Es asi que el
consumidor al intentar adquirir el producto, podra individualizar inequivocamente que se trata de una
motocicleta producida y ofrecida por HONDA MOTOR CO., LTD., y esto deviene del caracter particular que
la marca posee../..Los productos disefiados y creados por mi representada han sido especific
esbozados por expertos, con el propésito de identificar su origen empresarial, lo cual genera un r paldo de
garantia al publico consumidor...,/... En el mercado existen un acervo de productos que se identifican como
motocicletas, es asi que mi mandante no pretende el monopolio del producto, por el contra, ‘,)q‘get%md Cristald
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proteger una forma del producto especifica del particular y que distingue una creacién propia original, con
una forma y ornamento que es de su creacion../..Por tltimo, resulta ilégico dar proteccién a formas
tridimensionales bajo el régimen de marca siendo que la misma son prorrogables indefinidamente en el
tiempo y que al tratarse de una mejora técnica, si se le diera este tipo de proteccion, ello implicaria una
barrera de acceso al mercado. Se estaria impidiendo a otros explotar esta mejora de manera permanente,
inclusive luego de que hubiera caido en el dominio publico. La autoridad tiene que tener en cuenta, que lo
que se solicito en el registro es la marca con una estética particular, que hacen que el consumidor, al ver la
motocicleta lo relacione con HONDA MOTOR CO. LTD ../. En conclusién, la marca solicitada
“Tridimensional” si cuenta con elementos caracteristicos, caprichosos, fantasiosos, no funcionales que son
percibidos a simple vista por un consumidor medio y también percibidos con el tacto, todos ellos en su
conjunto logran otorgar la necesaria distintividad para obtener el registro de la marca 3D (...).” ---------=------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I PUESEO. === m ot s

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria,
clertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, la solicitud de registro en analisis, es una marca tridimensional, compuesta por representaciones
graficas de una motocicleta, presentada desde angulos distintos, lo que permite apreciar su configuracion
volumétrica y forma caracteristica en el espacio. Asimismo, se advierte que la titular solicitante, ha
solicitado a fs. 01 de autos la cobertura de “todos” los productos de la clase 12 del nomenclador
internacional. La clase mencionada comprende principalmente “Vehiculos; aparatos de locomocion
terrestre, aérea o acudtica” destacindose en su listado alfabético de productos el item “120147-
ol ol L L e U UO—

Que, la parte apelante sostiene en su expresion de agravios, que la marca tridimensional contiene
ornamentos, formas y disenios que la dotan de carécter distintivo, lo cual segin argumenta, permitira al
consumidor individualizar inequivocamente que se trata de un producto producido y comercializado por
HONDA MOTOR CO., LTD. Sin embargo, para realizar el analisis de registrabilidad debemos mencionar en
primer lugar que una marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de los envases,
recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.--------------

Que, en ese sentido, resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica
y Carlos Alberto Médica, quienes sefialan: “..El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando
ella es necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien
haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarfillo co 0
marca, impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma.../...En este casf la forma 1)0
seria distintiva, sino que resultaria utilitaria, es decir, funcional”?-------=-=-==-=seeeaceeeeeuo.. ther et ~-/;-;-

I

at&notioh—& paginati

https:/nelpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=12&explanatory_notes=show& gors-&lang—es&menulang=¢s&mode
1 s
on=no&version=20200101 y

* Bareiro de Médica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2°Ed. p. 153,172). Editorial La Ley.
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Que, las particularidades aducidas por el apelante pasan a segundo plano, no cambian la impresion
del conjunto y pasan desapercibidas al contemplar al producto en forma general, puesto que en el mercado
de productos de la clase 12, especificamente de “motocicletas” existen formas tridimensionales de diversos
titulares que se parecen a la incluida en el signo solicitado, por lo que se podria decir que es una forma
habitual y usual para productos de la clase. La forma impuesta por la naturaleza de los productos es
necesariamente descriptiva de esa categoria, por lo que se trata de proteger intereses fundamentales en un
mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiacién sobre la forma de un producto que, por
su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma.----=---=---=----smmmrrmmcmmmmro oo

Que, lo expuesto cobra relevancia en el momento de la compra, ya que la confusion en la marca juega
un papel fundamental en la decision del consumidor. Al tratarse de productos comunes en el mercado, la
eleccion de un producto u otro dentro del mismo rubro no dependera de la forma particular que presenta
la solicitante. Esto se debe a que la forma en cuestién no alcanza el grado de especialidad que requiere para
convertirse en una marca distintiva que se diferencie de los demas productos similares, pues en definitiva,
estas formas comunes se encuentran en otras marcas que comercializan los mismos productos, atendiendo
a que la misma constituye LA IMAGEN DE UNA MOTOCICLETA. La forma solicitada no representa una
imagen tnica o exclusiva, sino que simplemente refleja una figura que, de acuerdo con la definicion del
Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espanola, describe a una motocicleta como:
"Vehiculo automévil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces, con sidecar.” En este contexto, la
forma no cumple con los requisitos de singularidad o distintividad para ser considerada como una marca
que se destaque de manera efectiva frente a otras del mismo tip0o.-------=-=-==soomssmmmnmsmonnenn oo oo oo

Imagen de la marca:

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor
analisis, pues, el significado de la imagen es ampliamente conocido por los consumidores, a quienes lleva a
la idea directa de que estan ante un producto, ofrecido también por los demés en el mercado, sitwdcionque
vuelve al signo pretendldo como 1rreglstrable y no puede ser reglstrado por partlcular algunom

3 https://dle.rac.es/motociclcta
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Que, en relacion con otras manifestaciones vertidas por la apelante en su escrito de expresion de
agravios, tales como: “..El signo solicitado no es la forma necesaria de los productos contemplados de la
clase../.2.3. La forma que no proporciona una ventaja funcional o técnica al producto../..3. Elementos
relevantes que otorgan distintividad..” y tomando en cuenta lo expuesto en parrafos anteriores, esta
dependencia administrativa concuerda con la decision final adoptada por el A-quo, de tener por rechazada
la solicitud de registro de la marca tridimensional, para la clase 12 por considerar que la solicitud podria
tratarse de la forma usual del producto ofrecido; Nos preguntamos: ;cual seria la capacidad distintiva de la
solicitud?, al no contener ningun otro elemento que sugiera novedad, originalidad o distintividad, al no
existir una imagen de fantasia, sino una figura usual y genérica, la cual tampoco trae originalidad, novedad,
ni distintividad, sencillamente la respuesta es que carece de ella (capacidad distintiva) por ser también la
forma usual de un producto, establecido dentro de la prohibicién del articulo 2° inc. ¢) “/as formas usuales
de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen”.------------=========zzssseseeeeeccccceee

Que, sin embargo, el fundamento principal para confirmar el rechazo se debe a que, luego del estudio
de factibilidad marcaria del signo solicitado, se ha constatado que la misma constituye, ademas, una marca
genérica, comprendiendo por tanto dentro de la prohibicién prevista en el Art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 de
Marcas que declara cuanto sigue:“..e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio;...”-=================zzzmsmmmmmmmmmcccaaecemoa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelary
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2 incisos ¢) y e) de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones,
consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por estar ajustada a derecho. --------------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 844 de fecha 25 de Mayo de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas. -----------smmmmm s

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA
TRIDIMENSIONAL”, clase 12, Expediente N° 02780/2021, solicitada a nombre
de HONDA MOTOR CO., LTD.

Art.3°  NOTIFIQUESE. ------srsremmsmsasamnenonem oo 3




DIRECCION NACIONAL DE

/s PROPIEDAD /" GOBIERNO prr. | PARAGUAI
# INTELECTUAL < PARAGUAY | REKUAI

Q 9 /[
Resolucién N° ﬁf. - | ”{{3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
TRIDIMENSIONAL”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO.,, LTD. -------

~~~~~

Asuncion, ] g|

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de HONDA
MOTOR CO., LTD. contra la Resolucién N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022, dictada por la Direccion de
VBB, i, = omremereoemssemommwmmemimimi e o i cen

RESULTA:

Que, por Resolucién N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la MARCA TRIDIMENSIONAL presentada por HONDA MOTOR CO., LTD. en base
a que la solicitud de registro de autos se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo
POINIE, £). mosmmmmsmmrmsrmsm s o i i i i R S S S S e S S S b s el s e

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presento la representante convencional de la firma
HONDA MOTOR CO., LTD. a interponer Recurso de Apelacion contra la Resolucion N° 845 de fecha 25 de
Mayo de 2022, dictada por la Direccion de Marcas. -=-----====-=-=--=zzzssmmossssssomsssmsoooossssnno s s oo oo

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
P e e e S A R S S e

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023, la representante convencional de HONDA MOTOR CO., LTD.
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en ferhia 15 de movieEile dé RORE, mseosss oo s e e R B B R R A SRS

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida considera que “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de Ia citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones dela
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c) ... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen, El signo no retine los requisitos
necesarios para constituirse en un derecho marcario, el presente caso corresponde al disefio de un
motocicleta de tal manera que no podria otorgarse la aptitud distintiva ya que presenta caracteristicas
genéricas., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...) 7. =============mm=mmmmrmmssssssssssssssss s

Que, se agravia la apelante, entre otros argumentos, debido a que, segiin manifiesta “(..) E/ signo
solicitado por mi mandante se dispone de formas, ornamentos y disefios completamente distintivos, esto
con el fin de proporcionar un indicativo de que el producto proviene de HONDA MOTOR CO., LTD, por lo
que no puede considerarse que constituya la forma usual o necesaria del producto. Es asi que el
consumidor al intentar adquirir el producto, podra individualizar inequivocamente que se trata de una
motocicleta producida y ofrecida por HONDA MOTOR CO., LTD., y esto deviene del caracter particular que
la marca posee../..Los productos disefiados y creados por mi representada han sido especificamente
esbozados por expertos, con el propésito de identificar su origen empresarial, lo cual genera un respatdo
garantia al ptblico consumidor.../... En el mercado existen un acervo de productos que se identifican como
motocicletas, es asi que mi mandante no pretende el monopolio del producto, por el contrar}f\oc,\Pr_;fgndé’e o

\ N /
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
TRIDIMENSIONAL”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. -------

proteger una forma del producto especifica del particular y que distingue una creacién propia original, con
una forma y ornamento que es de su creacion../..Por ultimo, resulta ilégico dar proteccion a formas
tridimensionales bajo el régimen de marca siendo que la misma son prorrogables indefinidamente en el
tiempo y que al tratarse de una mejora técnica, si se le diera este tipo de proteccién, ello implicaria una
barrera de acceso al mercado. Se estaria impidiendo a otros explotar esta mejora de manera permanente,
inclusive luego de que hubiera caido en el dominio publico. La autoridad tiene que tener en cuenta, quelo
que se solicit en el registro es la marca con una estética particular, que hacen que el consumidor, al ver la
motocicleta lo relacione con HONDA MOTOR CO. LTD ../. En conclusién, la marca solicitada
“Tridimensional” si cuenta con elementos caracteristicos, caprichosos, fantasiosos, no funcionales que son
percibidos a simple vista por un consumidor medio y también percibidos con el tacto, todos ellos en su
conjunto logran otorgar la necesaria distintividad para obtener el registro de la marca 3D (...).” ---=-===-==-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
clertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, la solicitud de registro en anélisis, es una marca tridimensional, compuesta por representaciones
graficas de una motocicleta, presentada desde angulos distintos, lo que permite apreciar su configuracion
volumétrica y forma caracteristica en el espacio. Asimismo, se advierte que la titular solicitante, ha
solicitado a fs. 01 de autos la cobertura de “todos” los productos de la clase 12 del nomenclador
internacional. La clase mencionada comprende principalmente “Vehiculos; aparatos de locomocion
terrestre, aérea o acuatica” destacandose en su listado alfabético de productos el item “120147-
oo T N s —

Que, la parte apelante sostiene en su expresion de agravios, que la marca tridimensional contiene
ornamentos, formas y disefios que la dotan de caracter distintivo, lo cual segtin argumenta, permitira al
consumidor individualizar inequivocamente que se trata de un producto producido y comercializado por
HONDA MOTOR CO., LTD. Sin embargo, para realizar el analisis de registrabilidad debemos mencionar en
primer lugar que una marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de los envases,
recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.-------------

Que, en ese sentido, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica
y Carlos Alberto Médica, quienes senalan: “..El rechazo al registro marcario de Ia forma se justifica cuando
ella es necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien
haya obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrito co

marca, impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma.../..En este caso/la forma ng ==

(S

,.--,.‘;\-_,_-J;-__j_
; S

seria distintiva, sino que resultaria utilitaria, es decir, funcional”?--------====--zxsssmmmmmmuuceceo oo

5

ADG

b
https:/nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=12&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=ecs& e Mhimolid
on=no&version=20200101

* Bareiro de Médica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 153,172). Editorial La Ley.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
TRIDIMENSIONAL”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO.,, LTD. -------

Que, las particularidades aducidas por el apelante pasan a segundo plano, no cambian la impresion
del conjunto y pasan desapercibidas al contemplar al producto en forma general, puesto que en el mercado
de productos de la clase 12, especificamente de “motocicletas” existen formas tridimensionales de diversos
titulares que se parecen a la incluida en el signo solicitado, por lo que se podria decir que es una forma
habitual y usual para productos de la clase. La forma impuesta por la naturaleza de los productos es
necesariamente descriptiva de esa categoria, por lo que se trata de proteger intereses fundamentales en un
mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiacion sobre la forma de un producto que, por
su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma.----------------------ossomomoonoooooooon oo oo

Que, lo expuesto cobra relevancia en el momento de la compra, ya que la confusion en la marca juega
un papel fundamental en la decisién del consumidor. Al tratarse de productos comunes en el mercado, la
eleccion de un producto u otro dentro del mismo rubro no dependera de la forma particular que presenta
la solicitante. Esto se debe a que la forma en cuestion no alcanza el grado de especialidad que requiere para
convertirse en una marca distintiva que se diferencie de los demas productos similares, pues en definitiva,
estas formas comunes se encuentran en otras marcas que comercializan los mismos productos, atendiendo
a que la misma constituye LA IMAGEN DE UNA MOTOCICLETA. La forma solicitada no representa una
imagen tnica o exclusiva, sino que simplemente refleja una figura que, de acuerdo con la definicion del
Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espanola, describe a una motocicleta como:
"Vehiculo automévil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces, con sidecar.” En este contexto, la
forma no cumple con los requisitos de singularidad o distintividad para ser considerada como una marca
que se destaque de manera efectiva frente a otras del mismo tipo.------=-=======mrmrmmmomooosemrnnnnooononnnee oo

Imagen de la marca:

Que, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor
analisis, pues, el significado de la imagen es ampliamente conocido por los consumidores, a quienes lleva a
la idea dlrecta de que estan ante un producto ofrecido también por os demas en el mercado,situaeion que

3 https://dle.rac.cs/motocicleta
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 845 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA
TRIDIMENSIONAL”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02787/2021 A NOMBRE DE HONDA MOTOR CO., LTD. -------

Que, en relacién con otras manifestaciones vertidas por la apelante en su escrito de expresion de
agravios, tales como: “..El signo solicitado no es la forma necesaria de los productos contemplados de la
clase../.2.3. La forma que no proporciona una ventaja funcional o técnica al producto.../..3. Elementos
relevantes que otorgan distintividad..” y tomando en cuenta lo expuesto en parrafos anteriores, esta
dependencia administrativa concuerda con la decisién final adoptada por el A-quo, de tener por rechazada
la solicitud de registro de la marca tridimensional, para la clase 12 por considerar que la solicitud podria
tratarse de la forma usual del producto ofrecido; Nos preguntamos: ;cuél seria la capacidad distintiva de la
solicitud?, al no contener ningan otro elemento que sugiera novedad, originalidad o distintividad, al no
existir una imagen de fantasia, sino una figura usual y genérica, la cual tampoco trae originalidad, novedad,
ni distintividad, sencillamente la respuesta es que carece de ella (capacidad distintiva) por ser también la
forma usual de un producto, establecido dentro de la prohibicion del articulo 2° inc. ¢) “/as formas usuales
de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen’” ----------========--eweoooooeee .

Que, sin embargo, el fundamento principal para confirmar el rechazo se debe a que, luego del estudio
de factibilidad marcaria del signo solicitado, se ha constatado que la misma constituye, ademas, una marca
genérica, comprendiendo por tanto dentro de la prohibicién prevista en el Art. 2 Inc. €) de la Ley 1294/98 de
Marcas que declara cuanto sigue:“..e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio;..."---=-===-«--=xxzxzsssmsmemeoemeeoee e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2 incisos ¢) y e) de la Ley N°1294/98 de
Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas condiciones,
consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por estar ajustada a derecho. --------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 845 de fecha 25 de Mayo de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas. ----=-=--=--=ssmmmmm s

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA
TRIDIMENSIONAL”, clase 12, Expediente N° 02787/2021, solicitada a nombre
de HONDA MOTOR CO., LTD.

Art.3°  NOTIFIQUESE, -----rsrceesreomremosrecasestnn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS SINERGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS INVERTEBRADAS”, EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005,
SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.----=-=--===-==z=cmcocnomonncoaos

Resoluciéon N°

”

Asuncion, | O | 2075

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma FMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION., contra la Resolucion N 527 de fecha 15 de diciembre del
206, dictada porla DirecciGn de Palentes, 1 —-—rorersh s s s s s s s swon

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma FMC
AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION, a interponer recurso de apelacién contra la
Resolucion N2 566 de fecha 27 de diciembre del 2016, dictada por la Direccion de Patentes. --------------

Que, en fecha 28 de diciembre del 2016, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose 10s autos al SUPerior. ------=-==x===s=ssooooosooooooossssssssssssssssssss s oo

Que, en fecha 17 de abril del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 28 de noviembre del
2018 se llama Autos para resolver. Esta Direccién General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresién de agravios.---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes AT N° 98/2016, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo en base a los
antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 18883/2005, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N°
1630/2000 “De Patentes de Invenciones” en sus articulos 3° 7° 8° y 17°. Por lo expuesto, se
recomienda el rechazo de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion General de Propiedad
T DR o T A A0

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) Con respecto a la novedad
y el nivel inventivo, manifiesto que en el DI (WO03/015519A1) y D2 (WO 03/015518 Al), la descripcion
en estas dos publicaciones de DuPont es similar. Ambas describen mezclas y métodos utilizando tales
mezclas para el control de plagas invertebradas comprendiendo la aplicacion de un compuesto de
antranilamida (tal como se reivindicaba en las publicaciones, respectivamente) junto con ciertas
mezclas asociadas. Ni el DI y D2 describen relaciones de peso especificas de una mezcla asociada a un
compuesto de antranilamida, tal como se indica en las reivindicaciones enmendadas. Por ende, se
presenta que la insercion de estas relaciones le da novedad a las reivindicaciones enmendadas. Con
respecto al nivel inventivo, datos en la seccién de Ejemplos Biologicos de la memoria descriptiva
apoyan hallazgos de efectos sinérgicos para las mezclas reivindicadas. No hay nada ni en el DI o D2
que hubiese permitido a un experto en la materia elegir la combinacion especifica del compuesto de
féormula I con algunos de los compuestos componentes (b) en la reivindicacion 1 enmendada con la
expectativa que se observaria sinergia. Ningtin ejemplo biologico para mezclas ni dato biologico para
mezclas es proveido por DI o D2. La reivindicacion 1 enmendada deberia, por ende, ser considerada
inventiva sobre los documentos DI o D2. Con respecto a la claridad, la reivindicacion.2 fue opjetada
porque describe una composicion sin proveer en forma cualitativa o cuantitatﬁ?ﬁfgés “éién"":
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS SINERGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS INVERTEBRADAS”, EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005,
SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.-==--=======nnnnnmmmmmmemmmmmme-

incluyen. Asi mismo la reivindicacion 2 ha sido enmendada para proveer clases especificas de
surfactantes y diluyentes y la reivindicacion 3 ha sido eliminada. Que, dichas modificaciones salvan
las objeciones por falta de claridad hechas en la resolucién. La Resolucién 527/2016 debe ser revocada
dado que el Rechazo ordenado no corresponde, teniendo en cuenta que la patente de mi mandante
cumple  con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en Ia Ley
1630/2000(...)..~=-========m e e een e

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccién de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 18883/2005 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 14
de diciembre del 2016, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de once
(11) reivindicaciones, presentado en el expediente N 61881 de fecha 22 de septiembre del 2016 como
contestacion a la vista de Fondo N2 1 AT N2 55/2016 de fecha 21 de julio de 2016, notificada al
solicitante el 26 de julio de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones contienen materia no patentable; carecen de novedad, nivel inventivo y
de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo
pliego reivindicatorio, reduciéndose a una dos (2) reivindicaciones --===--------====------eeerccoceeeeeeo_

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 02 de abril del 2025, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atn carecen de Novedad
y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3°, 7° y 8°, ==----nnmeemmmmmeecommiieene

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacién, entre
otras cosas dice: “Dentro de los compuestos de férmula (I) previstos en la DI (WO03015519), se
encuentran también revelados los compuestos de formula de la presente solicitud. Asimismo, BT cita
que los compuestos de formula (1) pueden ser mezclados con uno o mas compuestos.biolog
activos, como Insecticidas, fungicidas, nematicidas, bactericidas, bacterjc,éq;aé;“‘?‘_égul ¢
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS SINERGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS INVERTEBRADAS”, EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005,
SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.-----=-=-=====snzsmmmnmemcnanaee

crecimiento tales como estimulantes del enraizamiento, quimioesterilizantes, semioquimicos,
repelentes, atrayentes, feromonas, estimulantes de la alimentacion, otros compuestos biolégicamente
activos o bacterias, virus u hongos entomopatégenos para formar un pesticida multicomponente que
brinda un espectro atin mas amplio de utilidad agricola. Entre ellas se citan: tiametoxan, acetamiprid,
clotianidina, imidacloprid, tiacloprid, deltametrina, indoxacarb, lambda-cihalotrina, esfenvalerato,
abamectina y pimetrozina. De esta manera, DI describe la mayoria de las combinaciones reivindicadas
en la presente solicitud.” “En el DI, también se senalan las especies de invertebrados considerados
plagas de relevancia agronomica a la cual la formula esta indicada, como larvas del orden
Lepidoptera, heliotinos de la familia Noctuidae, individuos de la familia Piralidae, gusanos de la fruta
en la familia Tortricidae, entre otros. La mayoria de las especies indicadas en la solicitud ya se
encuentran descritas en DI. Esto indica que la mezcla de Antranilamidas con otros compuestos
biolégicamente activos para el control de plagas invertebradas en cultivos, es una formulacion ya
descrita con anterioridad y cuya una persona versada en la materia estaria motivada a utilizar por esta
razén.” “D2 (WO03015518) destaca el uso de derivados de antranilamidas para el control de plagas de
significancia agricola. Asimismo, D2 cita que los compuestos de formula (1) pueden ser mezclados con
uno o mds compuestos biolégicamente activos como el acetamiprid, clotianidina, imidacloprid,
tiacloprid, deltametrina, indoxacarb, lambda-cihalotrina, esfenvalerato, abamectina y pimetrozina. De
esta manera, D2 describe la mayoria de las combinaciones reivindicadas en la presente solicitud. En
cuanto al Nivel Inventivo de la solicitud, el escrito de Mesa de Entrada 1722160 de techa 17/04/2017
senala que DI no estipula relaciones de peso en cuanto a las mezclas detalladas, mientras que el
solicitante presenta relaciones de peso especificos y ejemplos biolégicos de efectividad que no se
detallaron con anterioridad.” “La combinacién de derivados de antranilamida con otros insecticidas
ya se encuentra detallada en invenciones anteriores.. El concepto de mezcla para potenciar el efecto o
para crear un efecto sinérgico es una estrategia ampliamente conocida en el campo de los
insecticidas, particularmente para abordar la resistencia a los insecticidas. Ajustar las concentraciones
de los compuestos en una formulacién no se considera una invencion en si misma si se trata de una
optimizacion rutinaria que cualquier experto en la materia podria realizar. Dado que el uso de
derivados de antranilamida en combinacion ya esta descrito previamente, experimentar con
diferentes concentraciones para obtener un efecto sinérgico es un paso obvio para cualquier técnico
en el area.”

Por lo tanto, esta Direccién General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N°
527/2016 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 18883/2005 de fecha 30 de junio del 2005.---=---========mmmmmmmmmmr oo

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 527 de fecha 15 de diciembre del 2016, dictada
por la Direccién de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°518883 DE FECHA 30 DE JUNIO
DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC AGRO SINGAPORE PTE.
LTD/FMC CORPORATION, BAJO LA DENOMINAC[ON “MEZCLAS

SINERGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMID/AS PARA EL CONTROD) DE
PLAGAS DE INVERTEBRADAS”,--------------------- \
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 527 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS SINERGICAS DE AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE
PLAGAS INVERTEBRADAS”, EXPEDIENTE N° 18883/2005, DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2005,
SOLICITADA POR FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION.------=-======zsnznzmnanamnannans

Art2° ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “MEZCLAS SINERGICAS DE

AGENTES DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE
INVERTEBRADAS”, N° 18883 de fecha 30 de junio de e

Art.30 NOTIFIQUESE por cédula.----==============mgz========mfrrfommmmmme N e cecamcae
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Resolucién N° @

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 671 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“METODO DE OBTENCION DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO
LINOLENICO”, EXPEDIENTE N° 529537, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, =-=s=ssxssssssssrssnmssnssssamsnssnmenssnmsnmsmsensramssssasssmssssmnssssnnsassnses

Asuncion, ] 0

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por la representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY LLC.,, contra la Resolucién N2 671 de fecha 08 de agosto del 2019, dictada
o ]a Direeeion de PAtentes, 7 = s s s o e e e S

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre del 2019 se presenta la representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY LLC,, a interponer recurso de apelaciéon contra la Resoluciéon N2 671 de
fecha 08 de agosto del 2019, dictada por la Direccion de Patentes. ---------=--=--=====mmmsmmmmmmmme oo

Que, en fecha 10 de octubre del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacién interpuesto; elevandose 168 autos al SIPEHOL;: =—eessrmmremmsmm it ssstasvnreen

Que, en fecha 16 de mayo del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 04 de octubre del 2024
se llama Autos para resolver. Esta Direcciéon General, como medida de mejor proveer, remiti6 el
expediente a la Oficina de Coordinacién de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes AT N? 182/2019, entre otras cosas dice: “ A través del escrito de mesa de entrada N°
1872093 de fecha 24/08/2018 el solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio modificado, en
respuesta a la Vista de Fondo N° 2 AT N° 37/2018, a fin de subsanar las objeciones realizadas. Los
documentos citados como antecedentes en la busqueda realizada atectan los requisitos de nivel
inventivo (Ley 1360/00) de la presente solicitud. Por consiguiente, NO habiendose salvado las
objeciones realizadas, esta Asesoria Técnica considera que la presente solicitud NO Cump]e con los
requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/00 “ De Patentes de invencion’, por lo que se
recomienda el rechazo de la solicitud 29537-184/05, salvo mejor parecer de la Direccion General de
Propiedad ByduSEial . ) -rrrrrormmmnssn cnmmmrmsn e mn o an e e e 4 A S S A S S S

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) El solicitante manifiesta
su disentimiento respetuosamente y senala que el solicitante no esta reivindicando el uso de
polimorfismos como marcadores moleculares de forma genérica. El dictamen final de fondo no
muestra que los documentos citados enserien o sugieran el polimorfismo de nucleétido tnico en una
posicion en la secuencia del gen Fad3-1b correspondiente al nucleétido 2021 del SEQ ID NO:1 o el
polimorfismo de nucleétido Unico en en una posicion en la secuencia del gen Fad3-1b
correspondiente al nucleétido 687 de SEQ ID NO:2. Consideramos que la persona con conocimientos
ordinarios en la materia (aunque sea competente en el empleo de técnicas rutinarias de uso de
marcadores moleculares para detectar polimorfismos) no estaria informada sobre que marcador
mo]ecu]ar utilizar, y es por ello que dfchas secuencjas son parte de la defnjcjén de] método
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 671 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“METODO DE OBTENCION DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO
LINOLENICO”, EXPEDIENTE N° 529537, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, =---snssssesnsensemmsnmsnmssmmemmemmemmnm e e o mem e e mms e s manmeamn

inventivo por sobre los documentos D3-D4 y cumplen con todas las caracteristicas legales exigidas en
el dictamen final de fONdO (...). ============ === mm o e

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: “Articulo I13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignara nimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a lainvencion y su descripcion;
¢) una o mads reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccién de la Propiedad INAUSHITAL. " ============== = mm e

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 29537/2005 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
02 de agosto del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6)
reivindicaciones, presentado en el expediente N2 1872093 de fecha 24 de agosto del 2018 como
contestacion a la vista de Fondo N2 2 AT N2 37/2018 de fecha 28 de mayo del 2018, notificada al
solicitante el 30 de mayo de 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su
escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio,
reduciéndose a unas tres (3) reivindicaciones ----=-=========m s o s

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 11 de abril del 2025, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera més clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas atn carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3°%, 7%y 8°. ----n-nmsmmmmmmms e

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “En base a los documentos mencionados, cabe destacar que ya mencionan la
identificacion de polimorfismos en genes relacionados con la composicion de acidos grasos. Aunque
los polimorfismos especificos que se describen en esta solicitud de patente (en las posiciones
nucleotidicas 2021 y 687 de los alelos Fad3-1b y Fad3-Ic, respectivamente) puedan no haberse descrito
explicitamente en documentos anteriores, los principios de identificacion de polimorfismos de
nucleétido tinico (SNPs) en genes relacionados con la desaturasa omega-3 ya estaban bige
establecidos, y las variaciones en estos genes ya han sido ampliamente estudiadas en relacion g6
produccion de dcido linolénico en soja. La deteccion de polimorfismos en genes relacionado
biosintesis de acidos grasos, especialmente en genes como FAD3, ya han 51da Jdennf cach
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Resolucién N° @ e

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 671 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“METODO DE OBTENCION DE PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO
LINOLENICO”, EXPEDIENTE N° 529537, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, =---r-=ssxmsrmssmmsmmssmmemsemsmeemcesmeemne e e e e e

estado de la técnica. El hecho de que estos polimorfismos en las posiciones exactas mencionadas en
la solicitud, no hayan sido descritas en la solicitud, sélo le atribuye novedad a las reivindicaciones. Por
lo tanto, se considera que esta solicitud cumple con el requisito de novedad.(Art. 3° y 7° Ley
1630/2000). En cuanto al nivel inventivo, el solicitante argumenta en el documento de expresion de
agravios con mesa de entrada N° 2335946, que los documentos citados no muestran o sugieren el
polimorfismo de nucleétido tinico en una posicion en la secuencia del gen Fad3-1b correspondiente
al nucledtido 2021 o 687. El solicitante considera que una persona con conocimientos en la materia no
estaria informada sobre qué marcador molecular utilizar, y es por ello que dichas secuencias son parte
de la definicién del método reivindicado. Aunque el solicitante menciona que no se conocian los
polimorfismos exactos en las posiciones nucleotidicas en Fad3-1b, el principio general de usar SNPs
para identificar polimorfismos en genes FAD3 ya estaba bien establecido. La identificacion de
marcadores moleculares asociados con la composicion de dcidos grasos es una practica comunmente
empleada, por lo que la eleccién de los SNPs especificos no representa un avance técnico no obvio. A
pesar de que el solicitante indica que las secuencias especificas de los polimorfismos son parte del
método reivindicado, un experto en en mejoramiento genético asistido por marcadores habria tenido
suficientes herramientas para identificar, en funcion del estado del arte, que los polimorfismos en
FAD3 son relevantes para modificar el contenido de 4cidos grasos en soja. Las herramientas
moleculares disponibles (como la PCR, RFLP, AFLE etc.) y la identificacion de SNPs pueden permitir a
expertos en el area seleccionar los polimorfismos adecuados para la mejora genética de los cultivos.
Por lo tanto, no es un avance inventivo que el solicitante haya identificado SNPs especificos en estas
posiciones particulares, ya que esto habria sido predecible para un experto en la tecnologia de
marcadores moleculares, en base a los estudios previamente realizados a esos genes. Por lo tanto, se
considera que esta solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo. (Art. 3° y 8° Ley
1630/2000).

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N° 671
dictada por la Direcciéon de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invencién
529537 de ferha 28 de septiembre del 2005.n-rrrrrmrrrsommmomm bt nrnsansarn s mmsinan s S A R

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 671 de fecha 08 de agosto del 2019, dictada por
la Direccién de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°529537 DE FECHA 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO
TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACION “METODO DE OBTENCION
DE PLANTAS DE SOJA DE AILTO RENDIMIENTO CON BAJO ACIDO

1 [0) 153 (60
Art2¢e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “METODO DE OBTENCION DE

PLANTAS DE SOJA DE ALTO RENDIMIENTO CON BA]JO ACIDO LIN OLENICO?”,

N2 29537 de fecha 28 de septiembre del 2005.-------------- e ST P
Art.32 NOTIFIQUESE por cédula. TN S > ey

\' Abk. ClatidfaRammeta Cristaldo
Directord General lnterina‘
Direccion Gene] alchropicdadlndu;mal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)”,
EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO
TECHNOLOGY LLC, ==semamsemacmomme s omam oo oo oo co oo oo s Se SR So S o s S m s a e m e e S s no i m S s e s

TR LY

» e MAY 2099
Asuncion, 1u MAL VLS

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY LLC., contra la Resolucion N 145 de fecha 25 de abril del 2017, dictada
porla Direceidn de PAteniEm, Y, ~rrr-mreorme e s s e s S s e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma
MONSANTO TECHNOLOGY LLC., a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N 145 de
fecha 25 de abril del 2017, dictada por la Direccién de Patentes. -----=----=------zzmzsmmommmmemmoomooos oo o

Que, en fecha 09 de mayo del 2017, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacién interpuesto, elevandose los autos al superior. ------------===ssssssssossommooomooooossens oo oo o one oo

Que, en fecha 23 de octubre del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 30 de noviembre del
2018 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacién de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes AT N° 18/2017, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo en base a los
antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 34176/2005, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N°
1630/2000 “De Patentes de Invenciones” en sus articulos 3°, 8°y 17°. Por lo expuesto, se recomienda el
rechazo de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccion General de Propiedad
INAUSLTIAL"(\..) === === === m == e oo oeosoosooosssssssssossossosooosoosoees

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(...) £n base al Nivel Inventivo,
la reivindicacién 1 se refiere a varias composiciones de aceite de soja refinado, decolorado y
desodorizado que tienen entre 3% en peso y 30% en peso de acido estearidonico, un valor de
anisidina bajo y un contenido de acidos grasos trans reducido. Las reivindicaciones dependientes
requieren asimismo un valor de perdxido, un contenido de acidos grasos trans y un contenido de
tocoferol especificos. Las referencias citadas se describen mds arriba. El problema que aborda esta
invencion son composiciones de aceites vegetales modificados genéticamente que presentan una
estabilidad oxidativa mejorada y por lo tanto cualidades organolépticas mejoradas para usar en
productos comestibles. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, cada una de las referencias
citadas DI-D5 carece de uno mas de los requisitos de la reivindicacion 1. Ninguna de las referencias
citadas habria conducido a una persona con conocimientos en la materia a seleccionar los aceites de
soja especificos y procesarlos de forma tal de proporcionarles propiedades oxidativas y cualidades
organolépticas para utilizar en productos comestibles. Como se vio, las propiedades oxidativas de un
aceite desodorizado dependen principalmente de las condiciones de procesamiento
simplemente de la composicién del aceite. En consecuencia, una persona con conocimientos en la
materia no habria podido preparar los aceites de la presente invencion a partipdedosggeltes dg las
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFAY’,
EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO
TECHNOLOGY LLC. ==

referencias citadas solamente cambiando la composicién. Por lo tanto, las reivindicaciones 1a 5 son
inventivas frente a las referencias citadas. Ademas como respaldo suficiente de los argumentos que
hemos desarrollado previamente nos permitimos destacar que la presente invencién ha sido
reconocida en otros paises de la region y el mundo, que realizan un exhaustivo analisis de la novedad
y nivel inventivo de las solicitudes de patentes. (..)..==================nmsmemmmmmcmii

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignara niimero, fecha y hora de presentacién, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacién atribuida a la invencién y su descripcion;
¢) una o mas reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacién de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad INAUSHIIal.” ---=----====xssmmm oo

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N 534176/2005 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
10 de abril del 2017, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de diez (10)
reivindicaciones, presentado en el expediente N2 1681111 de fecha 13 de diciembre del 2016 como
contestacion a la vista de Fondo N2 1 AT N© 73/2016 de fecha 14 de septiembre del 2016, notificada al
solicitante el 19 de septiembre de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio,
reduciéndose a una cinco (5) reivindiCaciones ==-============xmnmtmmmmte oo iieieooos

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 21 de abril del 2025, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas ain carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3° y 8°, =========mmmmmm oo

Que el Dictamen de la Asesorfa Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “El solicitante argumenta en su escrito de mesa de entrada N° 1779726 que ni en
DI-D3 se revelan composiciones de aceite de soja que tengan el perfil de componentes detallado en
las reivindicaciones de la presente solicitud. Ademas argumenta que en ninguno de los antecedentes
se revela el valor de anisidina de sus aceites y que la misma es dependiente de las condiciones de
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Resolucién N° U L.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)”,
EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO
TECHNOLOGY LLC. -----mnmmmmmmm s oo e oo o oo o o o oo oo o oo om oo oo oo oo es

solicitud y a la declaracién de los valores de anisidina. En cuanto al Nivel Inventivo, el solicitante
argumenta en su escrito de mesa de entrada N° 1779726 que la reivindicacion 1 se refiere a varias
composiciones de aceite de soja refinado, decolorado y desodorizado que tienen entre 3% en peso y
30% en peso de acido estearidonico, un valor de anisidina bajo y contenido de dcidos grasos trans
reducido. Aunque la solicitud incluye un rango especifico para el acido estearidénico, no
necesariamente lo hace novedoso. Antecedentes en el area ya detallan la posibilidad de obtener
aceites ricos en dcidos grasos poliinsaturados a través de diversos métodos, con perfiles que podrian
cumplir este rango, dependiendo del origen de la materia prima y el proceso de refinado, por lo que la
composicién detallada en la solicitud se considera mas que nada una variacion que puede derivarse
del estado de la técnica. La reduccién de acidos grasos trans es un objetivo bien conocido en la
refinacién de aceites. En DI, por ejemplo, se detallan métodos para minimizar su contenido durante el
proceso de fabricacion, siendo este proceso una técnica ampliamente utilizada en el drea y por lo
tanto no puede atribuirse un nivel inventivo al mismo. En cuanto a la argumentacién del solicitante
que indica que los documentos previos no detallan los valores de anisidina en comparacion a la
solicitud, cabe destacar, que el valor de anisidina es una medida ampliamente conocida para evaluar
la oxidacién secundaria de aceites vegetales, especificamente compuestos como aldehidos generados
durante el deterioro oxidativo. El uso del valor de anisidina como indicador de calidad del aceite es
una préactica comun y rutinaria en la industria alimenticia, por lo que el hecho de que en los
antecedentes presentados no se declaren valores de anisidina, un experto en el drea puede incluir
este ensayo dentro del proceso de refinamiento de aceites y para la obtencion de un perfil de aceites
con una estabilidad oxidativa mejorada. Ademis, los procesos de refinado, decolorado y
desodorizado de aceites son ampliamente conocidos en la industria de aceites. En DI y D3 se
describen procesos similares para obtener aceites con propiedades mejoradas. Estos incluyen etapas
de eliminacién de compuestos no deseados (como dcidos grasos trans) y mejoramiento de la calidad
sensorial, que son procesos estandar en la industria. Esto indica que las caracteristicas del aceite
como "refinado, decolorado y desodorizado" no pueden atribuirle un nivel inventivo a la solicitud.
Estos procesos son consideradas técnicas basicas o ampliamente conocidas utilizadas en la
produccién de aceites comestibles de alta calidad. La literatura previa describe en detalle estos
procedimientos como etapas necesarias para garantizar la estabilidad, sabor, color y olor aceptables
de los aceites. En base a todo lo expuesto, puede considerarse que la combinacion de caracteristicas
reclamadas podria considerarse un enriquecimiento de la técnica, pero no representa una
contribucién inventiva de la misma.”

Por lo tanto, esta Direccién General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion N°
145/2017 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencién 534176 de fecha 04 de noviembre del 2005.-------==-=-=rosmmormmmm oo oo oo oo

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 145 de fecha 25 de abril del 2017, dictada por la
Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°534176 DE FECHA 07
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 145 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“COMPOSICIONES DE ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA)”,
EXPEDIENTE N° 534176, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO

TECHNOLOGY LLC.

Art.2

(=}

TECHNOLOGY LLC., BAJO LA DENOMINACION “COMPOSICIONES DE
ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS?”.----==========zzzzzx=-

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “COMPOSICIONES DE
ACEITES RICOS EN ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS”, N2 34176 de fecha
04 de noviembre del 2005.----=---=-=-=-c-emememeanen mm e e

NOTIFIQUESE por cédula,--------=======xxzzs=agomog-sesngoeforereemsasNeraeaaaccccees

e-Claudia Pamela Cristaldo
Dxrumu General Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ADHERENCIAS,
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y METODOS PARA
LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS”, EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21
DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY “PHARMASYNTEX?, ------==--=--

Asuncion, 156 075
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma JOINT
STOCK COMPANY “PHARMASYNTEX”., contra la Resolucién N2 2021-256 de fecha 30 de marzo del
2021, dictada por la Direccion de Patentes, y; ------------=======mmmmmmm o

RESULTA:

Que, en fecha 07 de julio del 2021 se presenta la representante convencional de la firma JOINT
STOCK COMPANY “PHARMASYNTEX”, a interponer recurso de apelacién contra la Resolucion N@
2021-256 de fecha 30 de marzo del 2021, dictada por la Direccién de Patentes. ------==-xxxssezsmsmmmmmmmaeaes

Que, en fecha 07 de septiembre de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPETIOT. -------====xxxmmmmmmeee oo ieeee e

Que, en fecha 03 de febrero del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 31 de mayo del 2023
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remiti6 el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
e O ——

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N° 91/2021, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante no salvo las objeciones
senaladas en la Vista de Fondo N°I DP-ATP 212/2020 de fecha 19/08/2020, y realizado el examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3°, 8%, 15° y
17° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la
solicitud, salvo mejor parecer de la DIreccion”(...)" -================smmmmmmm e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) Que el RECHAZO de Ia
solicitud de patente 1255179 es injusto ademas de ilegal e infundado porque viola el legitimo derecho a
la defensa asi como constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la
solicitante la oportunidad de modificar las reivindicaciones no aceptadas y adecuarlas a lo solicitado
por el Examinador y todo esto luego de haber pagado durante DIEZ afios en concepto de tasas
oficiales de anualidades + estudio de fondo + reivindicaciones. Millones de guaranies en tasas y la
respuesta es el rechazo sin que se haya corrido una segunda VISTA en ESTUDIO DE FONDO derecho
que le corresponde innegablemente a mi representada” “(..) La invencién actualmente reivindicada
no sera obvia prima facie para una persona experta en la técnica en base a la divulgacién D1-D4, asi
como no es obvio que una persona experta en la técnica hubiera consultado a DI-D4 como
antecedentes relevantes para abordar el problema técnico de proporcionar compuestos y
composiciones para prevenir o tratar adherencias, en el momento en que la presente inver
realizada. Lo anterior fundamenta mas alla de toda duda que la materia o’ly’gﬁtﬁgﬁgg “ ¢
invencion posee nivel inventivo sobre los documentos citados DI-D4, y en Co%_&ﬁéﬁ v
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ADHERENCIAS,
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y METODOS PARA
LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS”, EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21
DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY “PHARMASYNTEX”. -----=-------

patentable” “(..) De acuerdo a lo anterior, reitero respetuosamente nuestra solicitud de que se
reconsidere la materia reclamada y se revoque la decision, proporcionando asi la concesién de la
patente para las reivindicaciones pendientes de la invencién por cumplir con los requisitos
necesarios para merecer este privilegio, como lo demuestra los argumentos presentados en este
D IR ™ o= oo s o e e e e e O e I i S R

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion sera presentada a la Direccién de la
Propiedad Industrial, que le asignara nimero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mas reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencién reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccitn de la Propiedad Industial, ® -=r-=rrr—rmremrsmmrsmommrnmsnnsmnmnomnmss srmmmnecoses s onncssnonnemsemmesse

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direcciéon de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 55179/2012 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 19
de marzo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 4 (cuatro)
reivindicaciones, presentado en el expediente N2 2079840 de fecha 30 de noviembre del 2020 como
contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-ATP N2 212/2020 de fecha 19 de agosto del 2020, notificada al
solicitante el 07 de septiembre de 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de proteccién por patentes;
carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresion de agravios,
nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones con nuevos argumentos y evidencias,
argumentando a 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° 91/2021.--------=--==-===-=------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulaciéon de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 30 de abril 2025 , determina que las
reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y que las objeciones hechas en
dictamenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3,7°y 8°, --=---=zs-cssmmemmceaonnns

{ Abg. Claudia Pamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ADHERENCIAS,
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y METODOS PARA
LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS”, EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21
DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY “PHARMASYNTEX”, ---=seeeee-

postquirtrgicas, Ademas DI no presenta evidencia experimental ni ensayos preclinicos que
demuestren su eficacia en la prevencién o tratamiento de adherencias postquirurgicas. En cuanto a
Dz, entre los argumentos del solicitante se menciona: .. En primer término, si bien D2 se divulgan
derivados de imidazol, no se divulgan los compuestos reivindicados en Ia presente invencion.
Adicionalmente, a diferencia de D2, la presente invencién esta dirigida a inhibidores de p38
MAP-quinasa. Los compuestos son conjugados de una base polimérica y un derivado protonado de
piridina-imidazol o piridina-pirrol que tienen actividad anti-adherencia. D2 no divulga ninguna
conjugacion de una base polimérica y un firmaco protonado.” Aunque en D2 divulga imidazoles
sustituidos, no se describen especificamente los compuestos reivindicados. En otro aspecto, se
detallan el uso de imidazoles como inhibidores de TAFI, con aplicaciones en enfermedades como
artritis y trombosis principalmente. Aunque menciona también la prevencién de adherencias,
presenta diferencias clave: es importante destacar que el mecanismo de accién utilizado es distinto:
Los compuestos en D2 actdan inhibiendo TAFI, mientras que la solicitud se enfoca en inhibidores de
p38 MAP-quinasa. Ademas, D2 no describe la conjugacién de los inhibidores con bases poliméricas,
como se propone en la solicitud . Esta solicitud no se limita al uso de un inhibidor de p38
MAP-quinasa, sino que propone una forma farmacéutica completa compuesta de un conjugado
quimico covalente entre un derivado protonado del compuesto imidazélico Y una base polimérica
bioadhesiva. Un técnico en la materia no tendria motivacién suficiente ni base en D2 para hacer esta
modificacion compleja como la detallada en la presente solicitud. Entre sus argumentos, el solicitante
dicta: “..D3 no ensena ni sugiere el uso de los inhibidores de Ia P38 MAP-quinasa de la presente
invencion”. D3 describe composiciones de quitosano derivado con agentes biolégicamente activos
en forma de hidrogel para prevenir adherencias postquirirgicas. Sin embargo, no menciona ni
sugiere el uso de inhibidores de p38 MAP-quinasa como agentes activos. Aunque D3 utiliza polimeros,
no describe la conjugacion especifica de un inhibidor de p38 MAP-quinasa con un polimero, como se
reivindica en la solicitud. El uso general de “agentes activos” dentro de hidrogeles no implica, ni hace
obvio para un técnico, que la forma adecuada sea un conjugado estructurado entre un inhibidor de
P38 MAPK y un polimero bioadhesivo.El solicitante entre sus argumentos presentados en su
documento de mesa de entrada 2206065 detalla: “..D4 se refiere a composiciones que comprenden
un polimero sintético, opcionalmente en presencia de un firmaco”. D4 divulga composiciones que
comprenden un polimero sintético y, opcionalmente, un firmaco, destinadas a prevenir adherencias
tisulares. Sin embargo, D4 no especifica el uso de inhibidores de P38 MAP-quinasa como farmacos en
las composiciones. En cuanto a la formulacién, no describe la conjugacion de un inhibidor de p38
MAP-quinasa con un polimero, como se propone en la solicitud. También, cabe mencionar que
aunque D4 menciona la inhibicion de actividades celulares relacionadas con la inflamacién, no
aborda especificamente la via de p38 MAP-quinasa ni su papel en la formacién de adherencias.”--------

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 inversién otorgandoles una reserva de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en ultima instancia, redunda en un
claro beneficio ala economia nacional'-------=====e e emmommmeee

N
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'Rapela, Miguel A., Innovacion y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnologia. Editorial eliasta. —
Buenos Aires, Argentina.2006. p.74. o :Abg- Claudia Pamela CmtA "
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2021-256 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ADHERENCIAS,
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y METODOS PARA
LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS”, EXPEDIENTE N° 55179/2012, DE FECHA 21
DE NOVIEMBRE DE 2012, SOLICITADA POR JOINT STOCK COMPANY “PHARMASYNTEX?. ------=------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2021-256 de fecha 30 de marzo del 2021, dictada
por la Direcciéon de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1255179 DE FECHA 21 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA JOINT STOCK COMPANY
“PHARMASYNTEX”, BAJO LA DENOMINACION “COMPUESTOS PARA
TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ADHERENCIAS, COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS RELACIONADAS CON LOS COMPUESTOS Y METODOS
PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS”.-------------------

Art2 2 ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente
“COMPUESTOS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION DE ADHERENCIAS,
COMPOSICIONES ~ FARMACEUTICAS  RELACIONADAS CON LOS
COMPUESTOS Y METODOS PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE
ADHERENCIAS”, N2 55179 de fecha 21 de novier B GLECCEEEEEEE

Art.3¢ NOTIFIQUESE por cédula.-------------=--=---- Feggnnonm e e fe e A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “EVENTO ELITE EE-GM3 Y METODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA
IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS”, EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS
TECHNOLOGIES LLC. === mm e oo e e eieeee

Asuncion, ]5 “\ AR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BAYER
CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC, contra la Resolucion N2 2020-658 de fecha 23 de
noviembre del 2020, dictada por la Direccidn de Patentes, y;----===-=========--zrmmmcmemssommmcrammmaeeeees

RESULTA:

Que, en fecha 18 de enero del 2021 se presenta la representante convencional de BAYER
CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC, a interponer recurso de apelacién contra la
Resolucion N 2020-658 de fecha 23 de noviembre del 2020, dictada por la Direccion de Patentes. -----

Que, en fecha 08 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPerior. ««--======x==mmeeeemee oo

Que, en fecha 26 de abril del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 25 de octubre del 2024
se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresién de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes DP-ATP 311/2020, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo, el solicitante no
ha salvado las objeciones senaladas en la Vista de Fondo N°I DP-ATP N° 120/2020 de fecha 27 de mayo
del 2020, por tanto, en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud
N°49900/2010, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de
patentabilidad dispuestos en los articulos en sus Art. 3°, 8° y 21° de la ley 1630/00 “De Patentes de
Invenciones”. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor
parecer de [a Direccion”(...) . ---- === mmm e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) DI se refiere a un gen
mutado de HPPD y si bien el trabajo se realiza en plantas de tabaco, no se ensefia o se divulga un
evento élite de soja, o como se puede obtener una tolerancia comercialmente aceptable a los
herbicidas inhibidores de HPPD en plantas de soja, conservando buenas propiedades
agronomicas(..)". “(..) D2 si bien esta solicitud se refiere a los genes EPSPS para obtener una
tolerancia al glifosato en las plantas, esto no divulga el gen quimérico mutado 2mepsps como se
utiliza en la presente invencion es decir, la secuencia codificadora del gen de la sintasa de doble
mutante 5-enol-piruvilshikimato-3-fosfato de zea mays (Lebrun et al., 1997) W09704103-Al, como se
revela en los ejemplos de la presente solicitud tal como fuera presentada originalmente) ni lo que se
necesita para obtener una tolerancia combinada comercialmente aceptable al glifosato y a los
inhibidores de HPPD (por no hablar de la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al
glufosinato) en las plantas de soja con buenas propiedades agronémicas(...)". “(..)D3 si bien describe la
transformacion de plantas con una construccion quimérica que comprende varios gepes de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “EVENTO ELITE EE-GM3 Y METODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA
IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS”, EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS
TECHNOLOGIES LLC. =====n==nm=ncnnnmacona oo oo e oo oo oo o oo o oo oo e oo oo oo o oo o mo e oo oo oo oo
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los transgenes HPPD y EPSPS, y mucho menos como obtener plantas de soja con una tolerancia
comercialmente aceptable a los inhibidores hppd y al glifosato (y mucho menos a la tolerancia al
glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato ) conservando al mismo tiempo las caracteristicas
agronémicas de las plantas (..)". “(..)Claramente esta configuracion especifica de EE-GM3 que dio
como resultado que el evento SOLO (de 734 eventos de transformacion diferentes) que cumplia con
los requisitos, no era obvia ni rutinaria, sino que fue un evento aleatorio (que fue por primera vez
revelado y habilitado en la solicitud tal como fue presentada) . Las reivindicaciones no se refieren a
cualquier soja transformada que tenga los transgenes utilizados, sino a un evento élite especifico
(aleatorio) del genoma de la soja y, por lo tanto, con secuencias especificas de flanqueo (ADN de la
planta) y por un fenotipo interesante y una buena agronomia que cumple los parametros de un
evento élite como se define en el ejemplo 1.2.1 de la presente solicitud. Basandose en los hechos
anteriores, esta claro que no puede haber no “una expectativa razonable de éxito” para que una
persona experta “proporcione el material vegetal de la solicitud”, como alega el examinador.(...)."-------

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 49900/2010 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
11 de de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de doce
(12) reivindicaciones, presentado en el expediente N2 2057105 de fecha 22 de septiembre del 2020
como contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-ATP N¢9120/2020 de fecha 27 de mayo del 2020,
notificada al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo; c) El solicitante, en
su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de diez
(10) reiviNdiCaCiONes - === mm e e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direcciéon General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 09 de mayo del 2025, determina la solicitud
carece de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentablhdad exigiedo
Ley 1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3°y 8° '

dfa Pamela Cristaldo
General Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “EVENTO ELITE EE-GM3 Y METODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA
IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS’, EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V: MS
TECHNOLOGIES LLC. ===

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacién, entre
otras cosas dice: “(..)Si bien el solicitante sostiene que dicho antecedente no divulga un evento de
soja ni ensenia como lograr una tolerancia agronémicamente aceptable en este cultivo, en DI se
detalla las caracteristicas del gen HPPD y su aplicabilidad a diversas especies vegetales, sin restringirse
a una especie en particular. La transferencia de genes funcionales desde plantas modelo a cultivos
comerciales como la soja era, es una préctica comiin y aplicable por cualquier experto en la materia.
Por lo tanto, se puede considerar que el uso del gen HPPD descrito en DI en soja no representa mas
que una aplicacion previsible y directa de conocimientos ya disponibles. (..).” “(..) el documento D2
proporciona detalles sobre la ingenieria genética de genes EPSPS mutados, incluyendo aquellos
capaces de conferir tolerancia al glifosato. Aunque el solicitante argumenta que D2 no revela
especificamente el gen 2mEPSPS derivado de maiz ni ensefia cémo obtener tolerancia combinada con
buena agronomia, cabe destacar que el gen 2mEPSPS ya fue divulgado anteriormente , y su
funcionalidad era ampliamente conocida. D2 muestra las técnicas para la obtencién de variantes
mutadas de EPSPS funcionales en plantas, lo que convierte al uso especifico de una versién
particular, como 2mEPSPS, en una posible alternativa dentro del estado del arte. (.).” “(.)En D3, se
describen construcciones quiméricas que Incorporan diversos genes de resistencia a herbicidas,
incluyendo genes EPSPS y HPPD. Dicho documento ensefia la transformacién de plantas con
construcciones multigénicas para lograr una tolerancia combinada a multiples herbicidas. El hecho
de que no se muestre un ejemplo especifico en s0ja no constituye una deficiencia técnica, ya que la
adaptacion de este enfoque a cultivos como la soja forma parte del conocimiento comiin y las
técnicas estandar de transformacion ya estaban disponibles para este cultivo. En una de sus
revelaciones, D3 indica que: “Preferiblemente, uno de los genes quiméricos contiene una secuencia
codificante para HPPD. En este caso, la(s) otra(s) secuencia(s) puede(n) ser de cualquier tipo y, en
particular, seleccionarse del grupo mencionado anteriormente. Preferiblemente, las demas
secuencias se seleccionan del grupo que comprende el gen de la 4-nitrilasa para la tolerancia a los
dihalohidroxibenzonitrilos y un gen de la EPSPS.” (..).” “(..) Adicionalmente, la dificultad técnica de
obtener eventos agronémicamente viables en soja tampoco constituye un argumento sélido en
cuanto a Nivel Inventivo. En D4, se desarrollaron exitosamente variedades de algodon transgénico
tolerantes a glifosato, con caracteristicas agronomicas comerciales. Este antecedente demuestra que
la introduccion de transgenes de resistencia a herbicidas no compromete necesariamente el
rendimiento o la estabilidad fenotipica de las plantas, y que la seleccion de eventos agronémicamente
aceptables es parte inherente del proceso de obtencién de cultivos transgénicos. Por otra parte, D5
aporta evidencia directa de la transformacion exitosa de soja con genes HPPD bacterianos,
obteniendo plantas no solo tolerantes a herbicidas inhibidores de esta enzima, sino también con
fenotipos normales y sin penalizaciones visibles en el desarrollo vegetal. D5 confirma que tanto el gen
HPPD como su expresion eficaz en soja eran hechos conocidos y comprobados empiricamente.La
solicitud destaca la dificultad para seleccionar un evento agronomicamente aceptable entre mas de
700 eventos de transformacién, manteniendo caracteristicas requeridas de buena agronomia vegetal.
Sin embargo, es sabido que la seleccién entre eventos transformados forma parte del trabajo rutinario
del técnico en el drea, dado que la transformacion vegetal genera multiples eventos con inserciones
aleatorias y la caracterizacion agronémica es parte del desarrollo estindar. Por lo tanto, aunque el
proceso sea laborioso, la identificacion no implica actividad inventiva. La transformacion genética en
plantas, incluida la soja, da lugar a inserciones aleatorias de ADN exogeno. La aparicion de multiples
eventos con diferentes configuraciones genémicas es esperada y forma parte del estado de la técnica
La solicitud misma reconoce que el evento EE-GM3 fue seleccionado entre 734 ever Sti
cual confirma que se trata de una tarea de seleccion empirica. Este tipo de ‘

famela Cristaldo
Directora:Géneral Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-658 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “EVENTO ELITE EE-GM3 Y METODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA
IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS”, EXPEDIENTE N° 49900/2010, DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER CROPSCIENCE N.V; MS
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tolerancia a herbicidas y caracteristicas agronémicas no es inventiva, sino una practica estandar del
experto en la materia. La alegacion de que solo el evento EE-GM3 cumpli6 con los requisitos deseados
(tolerancia multiple y buen perfil agronémico) no implica que la solucion fuera no evidente. Es bien
sabido que dentro de una gran poblacion de eventos de transformacion, s6lo unos pocos cumpliran
con todos los criterios deseables, lo que no convierte su identificacion en inventiva, sino en una
cuestion de probabilidad y seleccion sistematica.Aunque la configuracién especifica de las
secuencias insertadas es tnica para EE-GM3, el experto en la materia no necesita prever la
configuracion exacta, sino tener una motivacion razonable para intentar obtener un evento funcional
con muiltiples tolerancias herbicidas. El hecho de que no se pueda predecir la insercion exacta no
implica que el proceso sea inventivo, sino que la imprevisibilidad es inherente al método de
transformacion, y que el éxito se logra mediante seleccion posterior, una practica que si es habitual
en el drea agronémica. Finalmente, D6 detalla la caracterizacion del gen 2mEPSPS, validando su
seguridad y eficacia en plantas transgénicas, como el maiz. Dicha informacién consolida el
conocimiento sobre la funcionalidad del gen especifico que se alega como distintivo en la presente
solicitud. En conclusién, todos los elementos esenciales de la solicitud se encuentran de forma
anticipada o sugerida de manera directa en el estado del arte. El uso de genes 2ZmEPSPS y HPPD, su
combinacién en una unica planta, la aplicacion en soja y la obtencion de plantas con buen
rendimiento son todos aspectos previsibles para un experto en la materia a partir de los documentos
previos. Por lo tanto se considera que en realidad, la misma es un enriquecimiento de la técnica que
surge de la aplicacion de conocimientos preexistentes. (...)."==-===============zscsssssocsoosoosiossosoosoooooo

Por lo tanto, esta Direccién General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion N°
2020-658 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 49900/2010 de fecha 23 de noviembre del 2010.-------=-===-mnsmmmmmmmnmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2020-658 de fecha 23 de noviembre del 2020,
dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1049900 DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BAYER
CROPSCIENCE N.V; MS TECHNOLOGIES LLC, BAJO LA DENOMINACION
“EVENTO ELITE EE-GM3 Y METODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA
IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS”.------=--=-===-=z-==-

Art.2 @ ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “EVENTO ELITE EE-GM3 Y
METODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO
EVENTO EN MUESTRAS BIOLOGICAS”, N° 1049900 de fecha 23 de noviembre
del 2010, mmm e

Art.3¢ NOTIFIQUESE por cédula,---------=-=--smrsmmmemmoemeee oo -

e
AT

audia Barricla Cristaldo
Ditectora General Interina
Direcdion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA
IDENTIFICARLAS”, EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010,
SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

Asuncion, T f JIAY JU0

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC, contra la Resolucién N©
2020-648 de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la Direccién de Patentes, Yjmmemmmmmm e eeeees

RESULTA:

Que, en fecha 03 de diciembre del 2020 se presenta la representante convencional de BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC, a interponer recurso de
apelacion contra la Resolucion N¢ 2020-648 de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la
Direccion de Patentes. ----«-----s-nmcoe e

Que, en fecha 31 de diciembre del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPEIiOr. =-=----======nxxmmeeeo oo

Que, en fecha 24 de abril del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de junio del 2024 se
llama Autos para resolver. Esta Direccién General, como medida de mejor proveer, remitié el
expediente a la Oficina de Coordinacién de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes DP-ATP 312/2020, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo, el solicitante no
ha salvado las objeciones sefialadas en Ia Vista de Fondo N°I DP-ATP N° 121/2020 de fecha 27 de mayo
del 2020, por tanto, en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud
N°®49901/2010, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de
patentabilidad dispuestos en los articulos en sus Art. 3°, 8° y 21° de la ley 1630/00 “De Patentes de
Invenciones”. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de Ia presente solicitud; salvo mejor
parecer de Ia DIreCCiOn "(..) . -============smm e oeoeeee oo

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(...) DI refiere a un gen HPPD
mutado y aunque trabaja en plantas de tabaco no ensefia ni revela un evento elite de soja ni c6mo se
va a obtener una tolerancia comercialmente aceptable a los herbicidas inhibidores de HPPD en las
plantas de soja conservando al mismo tiempo buenas propiedades agronomicas(...)". “(..) Mientras
que esta solicitud se refiere a genes EPSPS para obtener tolerancia al glifosato en plantas, pero no
revela el gen quimérico mutado 2mEPSPSPS tal como se utiliza en Ia presente invencion (es decir, la
secuencia codificadora del gen de la sintasa de doble mutante 5-enol-piruvilshikimato-3-fosfato de
Zea mays (maiz) (Lebrun et al.,, 1997) WO 9704103-Al, como se revela en los ejemplos de la presente
solicitud tal como fuera presentada originalmente) ni lo que se necesita para obtener una tolerancia
combinada comercialmente aceptable al glifosato y a los inhibidores del HPPD (por no hablar de la
tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato) en las plantas de soja con buenas
propiedades agronémicas (..)". “(..)D3 si bien describe la transformacién de plantas
construccion quimeérica que comprende varios genes de resistencia a los herbicidas, D3-no
generacion de un evento elite de soja transgénica para los transgenes HPPD yE@SﬁS,' y muéh

= ¥ Abg. €l Petd Cristaldo
Directora Genkral Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA
IDENTIFICARLAS”, EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010,
SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

cémo obtener plantas de soja con una tolerancia comercialmente aceptable a los inhibidores hppd y
al glifosato (v mucho menos a la tolerancia al glifosato y a los inhibidores HPPD y al glufosinato )
conservando al mismo tiempo las caracteristicas agronémicas de las plantas (...)". “(..)Claramente esta
configuracion especifica de EE-GM3 que dio como resultado que el evento SOLO (de 734 eventos de
transformacion diferentes) cumpliera con los requisitos, no era obvio ni rutinario, sino que era un
evento aleatorio y fortuito (que fue por primera vez revelado y habilitado en la solicitud presente) .
Las reivindicaciones no se refieren a cualquier soja transformada que tenga los transgenes utilizados,
sino a una combinacion especifica de 2 eventos elites especificos, caracterizados por una insercion
especifica de ADN extrario en un lugar especifico (aleatorio) del genoma de la soja y por lo tanto, con
secuencias especificas de flanqueo (adn de la planta) y por un fenotipo interesante y una buena
agronomia. Sobre la base de los hechos mencionados, es evidente que no puede haber “una
expectativa razonable de éxito” para que una persona experta ‘proporcione el material vegetal de la
solicitud”, como alega el examinador (...)."==================ss=ssoossooooniooeeooeoooosoosoosssssssooooooooooe

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: “Articulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencién serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignara namero, fecha y hora de presentacion, e incluira lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripcion;
c) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente debera indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
reflera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direceitn de Ja Propiedad Industifal ” sescsmeassessmnm s s s s

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 49901/2010 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11
de de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de catorce
(14) reivindicaciones, presentado en el expediente N2 2057102 de fecha 22 de septiembre del 2020
como contestacion a la vista de Fondo N2 1 DP-ATP N©121/2020 de fecha 27 de mayo del 2020,
notificada al solicitante el 03 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de claridad y nivel inventivo; c) El solicitante, en
su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de doce
(12) reivindicaciones -- - === == m oo oo o e e e

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulamon de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante El
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA
IDENTIFICARLAS”, EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010,
SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatorfa de Apelacién, entre
otras cosas dice: “(..)En DI se describe la modificacion genética de plantas mediante la introduccién
de este gen, con el objetivo de conferir tolerancia a herbicidas inhibidores de HPPD, como el
isoxaflutole. Para ello se realiza la transformacion genética en plantas de tabaco, con una expresion
funcional comprobada. Aunque DI no proporciona datos agronémicos en soja, si permite al experto
razonablemente predecir que la expresion estable del transgén HPPD puede conferir tolerancia a
herbicidas en otras especies cultivadas como la soja (...).” “(..)Cabe senalar que tanto D2 y D4 anticipan
el uso de EPSPS, en particular variantes derivadas de Zea mays. Ademas, la presente solicitud se basa,
en parte, en el uso del gen 2mEPSPS para conferir tolerancia al glifosato, evento que ya es divulgado
en D6, con una descripcion detallada de: su secuencia, su funcién biolégica, su aplicacién en
transformacion vegetal y su evaluacion para uso en agricultura transgénica para otorgar resistencia a
herbicidas(..).” “(...)El solicitante, seguidamente argumenta: “D3 si bien describe la transformacién de
plantas con una construccién quimérica que comprende varios genes de resistencia a los herbicidas,
D3 no describe la generacion de un evento elite de soja transgénica para los transgenes HPPD y
EPSPS, y mucho menos cémo obtener plantas de soja con una tolerancia comercialmente aceptable a
los inhibidores hppd y al glifosato (y mucho menos a la tolerancia al glifosato y a los inhibidores
HPPD y al glufosinato ) conservando al mismo tiempo las caracteristicas agronémicas de las plantas.”
En respuesta a este argumento cabe senalar que el D3 si ensenia la combinacion de multiples genes de
resistencia, incluyendo HPPD, EPSPS. En una de sus revelaciones, D3 indica que: “Preferiblemente,
uno de los genes quiméricos contiene una secuencia codificante para HPPD. En este caso, la(s) otra(s)
secuencia(s) puede(n) ser de cualquier tipo y, en particular, seleccionarse del grupo mencionado
anteriormente. Preferiblemente, las demds secuencias se seleccionan del grupo que comprende el
gen de la 4-nitrilasa para la tolerancia a los dihalohidroxibenzonitrilos y un gen de la EPSPS.” En el
caso de D5, se anticipa el uso de HPPD en transformacién vegetal, incluso en soja. D3 ensena
claramente la posibilidad de combinar multiples genes de resistencia, incluyendo HPPD y EPSPS, en
una construccion quimeérica para la transformacion de plantas. La seleccién de cultivos especificos,
como la soja, y la optimizacién de eventos con niveles comerciales de tolerancia a herbicidas forman
parte de los conocimientos técnicos generales y las practicas comunes del experto en la materia a la
fecha de prioridad. La adaptacion de la enserianza de D3 a la soja, asi como la evaluacion y seleccion
de eventos con caracteristicas agronomicas deseables, representan tareas rutinarias dentro del
proceso de desarrollo de cultivos transgénicos comerciales. El perfeccionamiento de un evento
mediante técnicas estindar de seleccion y transformacion entre otras, no implica un avance técnico
no evidente, sino una ejecucion esperable para el técnico en la materia con base en el estado de la
técnica disponible (..).” “(..) La solicitud destaca la dificultad para seleccionar un evento
agronomicamente aceptable entre mas de 700 eventos de transformacién, manteniendo
caracteristicas requeridas de buena agronomia vegetal. Sin embargo, es sabido que la seleccién entre
eventos transformados forma parte del trabajo rutinario del técnico en el 4rea, dado que: La
transformacion vegetal genera multiples eventos con inserciones aleatorias Vv la caracterizacion
agronomica es parte del desarrollo estandar. Por lo tanto, aunque el proceso sea laborioso, Ia
identificacion de no implica actividad inventiva. La dificultad técnica no basta para demostrar
actividad inventiva si el camino técnico es predecible y rutinario (transformacién, seleccion,
caracterizacion). La transformacion genética en plantas, incluida la soja, da lugar a inserciones
aleatorias de ADN exdgeno. La aparicion de multiples eventos con diferentes configuraciones
genomicas es esperada y forma parte del estado de la técnica. La solicitud misma reconoce que el
evento EE-GM3 fue seleccionado entre 734 eventos distintos, lo cual confirma que se tratade una
tarea rutmana de se]ecaon empmca Este tzpo de se/ecczon basada en to]eranc}a a he bJCJdas y
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2020-648 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA
IDENTIFICARLAS”, EXPEDIENTE N° 49901/2010, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010,
SOLICITADA POR BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC. -------

alegacion de que solo el evento EE-GM3 cumplio con los requisitos deseados (tolerancia multiple y
buen perfil agronémico) no implica que la solucion fuera no evidente. Es bien sabido que dentro de
una gran poblacion de eventos de transtormacion, sélo unos pocos cumpliran con todos los criterios
deseables, lo que no convierte su identificacién en inventiva, sino en una cuestion de probabilidad y
seleccién sistemdtica. Aunque la configuracion especifica de las secuencias insertadas (con
fragmentos en distintas orientaciones y regiones flanqueantes) es tinica para EE-GM3, el experto en la
materia no necesita prever la configuracion exacta, sino tener una motivacion razonable para intentar
obtener un evento funcional con multiples tolerancias herbicidas. EI hecho de que no se pueda
predecir la insercion exacta no implica que el proceso sea inventivo, sino que la imprevisibilidad es
inherente al método de transformacion, y que el éxito se logra mediante seleccion posterior, una
practica que si es habitual en el drea agronomica. En base a todo lo anteriormente desarrollado, se
concluye que aunque la presente solicitud reivindica un evento especifico de soja con tolerancia a
glifosato, inhibidores HPPD y la conservaciéon de caracteristicas agronémicas deseables, estos
resultados son considerados consecuencia esperable de la aplicacién rutinaria de conocimientos
técnicos disponibles para el experto en la materia. La seleccion de un evento “élite” mediante técnicas
de transformacion genética, seleccion, cruzamientos y evaluacion agronomica no constituye un acto
inventivo, sino una optimizacién dentro del alcance técnico del area. Por lo tanto, se considera que
esta solicitud NO cumple con el requisito de nivel inventivo. (Art. 3° y 8° Ley 1630/2000).(...)."--==-=-==---

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N°
2020-648 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 49901/2010 de fecha 23 de noviembre del 2010.--===============m=mmm e

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 2020-648 de fecha 19 de noviembre del 2020,
dictada por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1049901 DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010, SOLICITADA POR BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC; MS TECHNOLOGIES LLC, BAJO
LA I?ENOMINACION “PLANTAS DE SOJA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS
Y METODOS PARA IDENTIFICARLAS? ~wnsemm e o mm s sa e s s s s s o

Art2° ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PLANTAS DE SOJA CON
TOLERANCIA A HERBICIDAS Y METODOS PARA IDENTIFICARLAS”, Ne¢
1049901 de fecha 23 de noviembre del 2010.---- a7 - --- o sommmeg o mmmmoe

Art.3° NOTIFIQUESE por cédula,--------=----=-s--xx=msxmgoxgmmgrmmmrmmfecf memmcecccaYomeee

- Pamela Cristaldo
/.A ctora General Interina ‘
General de Pmp"cdad]nduslrm.

v} de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS”,
EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

Asuncion, g MA] ZUZD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma FMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD/FMC CORPORATION,, contra la Resolucion N 566 de fecha 16 de mayo del
2017, dictada por l4 Direeeltn A8 PALEREes, §; ses---srenssmmmn oo s s assssieasms sssssssassesssssss

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo del 2017 se presenta la representante convencional de la firma FMC
AGRO SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION, a interponer recurso de apelacién contra la
Resolucion N2 566 de fecha 27 de diciembre del 2016, dictada por la Direccion de Patentes. --------------

Que, en fecha 28 de marzo del 2017, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al SUPEIiOr. ==--===-----=-=ssseesresrrrrmmmemnanmnn e

Que, en fecha 16 de mayo del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 24 de julio del 2024 se
llama Autos para resolver. Esta Direccién General, como medida de mejor proveer, remiti6 el
expediente a la Oficina de Coordinacién de Relatorfa de Apelaciéon de 2da instancia para un Dictamen
técnico enrelacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios. ---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes AT N° 101/2016, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo en base a los
antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 21541/2005, desde el punto de vista
técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos
3°, 5% 8°y 17° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones en sus Art. 3°, 7°, 8°y 17°". Por lo expuesto,
se recomienda el rechazo de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccién General de Propiedad
INAUSHTTAL"(.. ). === e

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) Con respecto a la
reivindicacion 7 y dependientes 8 a 15 que fueron objetadas por no cumplir con el requisito de
material patentable, la posicién de la Resolucion fue que la reivindicacién definié la mezcla por su
intencion de uso, lo cual no es considerado como materia patentable dado que solo los productos y
procedimientos pueden llegar a ser una patente. Para subsanar dicha objecién se ha eliminado la
Reivindicacion 7 y las dependencias de las Reivindicaciones 8 a 15. Con respecto al nivel inventivo,
datos en la seccion de Ejemplos Biologicos de la memoria descriptiva respaldan hallazgos de efectos
sinérgicos para las mezclas reivindicadas, no presentindose ejemplos biolégicos para mezclas ni
datos biologicos para mezclas en el DI Con respecto a la objecion por falta de claridad, la
Reivindicacion 1 y las reivindicaciones dependientes de la misma fueron objetadas por presentar
varias opciones posibles y las mismas no estan totalmente respaldadas por la memoria descriptiva. En
respuesta se han enmendado significativamente la Reivindicacién 1 eliminado aproximadamente dos
tercios (2/3) de los grupos (b). Que las reivindicaciones 5 y 6 fueron objetadas porque las mismas
describen una composicion sin proporcionar en forma cualitativa o cuantitativa los elementos que
incluyen. Asimismo, la reivindicacion 5 ha sido enmendada para proporcionar clases espécificas de
surfactantes y diluyentes y la Reivindicacion 6 ha sido eliminada. Que la Reivindica CTOpg djﬁcada

P

% ~Dmc¢mn Gcncfal de Propiedad Industrial

"‘ =Ditection Nmonzl de Propiedad Intelectual

PV



DIRECCION NACIONAL DE

7 ™ PROPIEDAD ¢ s GOBIERNO pi. | PARAGUAI
INTELECTUAL (] PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
]

Resolucién N° €

oY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS”,
EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

cubre ahora sélo 17 compuestos. La Reivindicacion 2 ha sido modificada para cubrir solamente 1
compuesto. La reivindicacion 3 ha sido modificada para mencionar clases especificas de tensoactivo y
diluyentes. Las reivindicaciones de los métodos 10 y 11 se han eliminado. Que, por expresas
instrucciones de mi mandante se acompana el presente escrito un juego de reivindicaciones
modificadas para reemplazar las reivindicaciones que se encuentran actualmente en el expediente.
Que el solicitante mantiene firme, pero respetuosamente, que las reivindicaciones de la manera aqui
modificadas cumplen con los requisitos de patentabilidad establecidos en los articulos 3, 7, 8 y 17 de la
Ley 1630/00 “Patentes de Invenciones” en vista de las observaciones, modificaciones y datos aqui
PRI S)rr—merermeemmemsemammommm e e e e B A B A ST R

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direcciéon de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 21541/2005 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 26
de diciembre del 2016, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
quince (15) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1678267 de fecha 29 de noviembre del
2016 como contestacion a la vista de Fondo N2 1 AT N¢ 69/2016 de fecha 08 de setiembre de 2016,
notificada al solicitante el 09 de septiembre de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es
realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de proteccién por
patentes; carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresién de

agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una cinco (5)
reivindiCaciones (...). ============mmm oo

Posteriormente,como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacién de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de mayo del 2025, determina que aunque las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas las mismas aﬁn carecen-de Novedad




DIRECCION NACIONAL DE L
@ PROPIEDAD 7. GOBIERNO vr | PARAGUAI
+# INTELECTUAL < PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
gy 7

Resolucién N° %u i.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS”,
EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(.) El documento DI (WO 03015518) se refiere a un método para controlar
lepidopteros, homdpteros, hemipteros, Tisandpteros y plagas de insectos coledpteros que
comprende poner en contacto los insectos o su entorno con una cantidad eficaz de un compuesto de
Formula I, su N-6xido o una sal agricolamente adecuada de los mismos . Dentro de los compuestos de
tormula (1) previstos en la DI, se encuentran también revelados los compuestos de férmula (1) del
presente pedido. Asimismo, DI cita que los compuestos de férmula (1) pueden ser mezclados con uno
0 mds compuestos, tales como piretroides, carbamatos, neonicotinéides, bloqueadores del canal de
sodio, lactonas macroliticas, antagonitas de GABA, imitadores de hormonas juveniles, etc., tal como lo
revela la solicitud en cuestion. Mas especificamente, casi la totalidad de los compuestos (b) del
presente pedido ya estin descritos en DI. En el DI, también se sefialan las especies de invertebrados
considerados plagas de relevancia agronémica a la cual la formula esta indicada, donde Ia mayoria
descrita en la presente solicitud ya se encuentran descritas en DI. Esto indica que la mezcla de
Antranilamidas con otros compuestos biolégicamente activos para el control de plagas invertebradas
en cultivos, es una formulacion ya descrita con anterioridad y cuya una persona versada en la materia
estaria motivada a utilizar por esta razon. Ademas, la utilizacion de diluyentes y surfactantes son
procesos comunmente utilizados para la formulacion de agentes para el control de plagas no siendo
considerados como un objeto de proteccion por la presente Ley. Por lo tanto, se considera que esta
solicitud NO cumple con el requisito de novedad. (Art. 3° y 7° Ley 1630/2000). En cuanto al Nivel
Inventivo de la solicitud, el escrito de Mesa de Entrada 1729151 de fecha 16/05/2017 sefiala que DI no
estipula relaciones de peso en cuanto a las mezclas detalladas, mientras que el solicitante presenta
relaciones de peso y ejemplos biologicos de efectividad que no se detallaron con anterioridad. Una
persona versada en la materia tendria motivacion de utilizar alguna de las mezclas detalladas en D1 ya
que al combinar sustancias con mecanismos de accién diferentes sobre el ciclo de vida del artrépodo,
se esperaria una sinergia en la accién al comprometer mas procesos biolégicos de manera simultinea.
En cuanto al detalle de las proporciones, la misma no se considera un hecho inventivo, ya que la
determinacién de concentraciones efectivas de mezclas de este tipo de composiciones es un
procedimiento que cualquier persona versada en la materia haria de manera corriente como parte del
proceso de determinar la composicion de la mezcla a utilizar en sus cultivos. Por lo tanto, se
considera que esta solicitud NO cumple con el requisito de nivel inventivo. (Art. 3° y 8° Ley
1630/2000) (...). "=+=====mwemmmmmmnn e e et e e mmn e e n ettt a e mmta e e e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N°
566/2016 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 21541/2005 de fecha 25 de julio del 2005.-----========smm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 566 de fecha 27 de diciembre del 2016, dictada
por la Direccién de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°521541 DE FECHA 25 DE
DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA FMC AGRO SINGAPORE PTE.
LTDFMC  CORPORATION, BAJO LA DENOMINACION:MBZCLAS /

W e Abg, ClaudtrPamela Cristaldo
W o "D‘jrgc’r(ora General Interina

Rigeseiéh General de Propiedad Industria]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 566 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “MEZCLAS DE ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS”,
EXPEDIENTE N° 21541/2005, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR FMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD;FMC CORPORATION.

Art.2

Art3

(<}

ANTRANILAMIDAS ~PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE
187512 §o1:) LT DY XIS

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “MEZCLAS DE
ANTRANILAMIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADAS”,
N2 21541 defecha 25 de julio del 2005 -ssssmmmammnsmnasmesmmmammesmmesmessasaes

NOTIFIQUESE por cérlizla, sswss ssssssamsdmspagpomonsaofliossm Sy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO”, EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA
11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. -----+--s=ncnmsmsamsammemtemnam e nemnemnees

Asuncién, 2 J

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de. ORO AGRO INC.,
contra la Resolucion N2 2024-531 de fecha 25 de julio del 2024, dictada por la Direccién de Patentes, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto del 2024 se presenta la representante convencional de ORO AGRO
INC,, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N2 2024-531 de fecha 25 de julio del 2024,
dictada por la Direccion de Patentes. -=---------smmmmo s

Que, en fecha 22 de agosto del 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autos al superior. -=-----===x==ssmmmemmmmee e

Que, en fecha 11 de septiembre del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 12 de marzo del
2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remiti6 el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: “ (...)” Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes DP-ATP 325/2020, entre otras cosas dice: “Dado que el solicitante, mediante su escrito de
Mesa de Entrada N° 2380608 de fecha 05/10/2023, no ha salvado las objeciones senaladas en la Vista
de Fondo N°2 DP-DEF 158/2023 de fecha 16/06/2023 y en base a los antecedentes encontrados y Ia
nueva reivindicacion presentadas, se dictamina que la solicitud N°1576282 de fecha 11/12/2015, desde
el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
dispuestos en los articulos en sus Art. 3%, 8° y 17° de la ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por
lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de Ia
DITeCCION(\..)) . === === mm oo oo

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) En el relacion a la
claridad, el Examinador considera que las Reivindicaciones I-8 no estan redactadas correctamente en
su opinion, ya que no estan redactadas basandose en las caracteristicas técnicas o en sustancias
quimicas especificas y sus rangos. En consecuencia, el solicitante propone enmendar la
reivindicacion I, eliminando términos amplios o también incluyendo elementos quimicos especificos
donde dichos términos estin presentes. Todos los términos y elementos estan incluidos en la
memoria descriptiva tal como fue presentada originalmente en la etapa PCT{(..). “(..)El solicitante
respetuosamente sostiene que las reivindicaciones recientemente enmendadas tienen altura
inventiva con respecto al arte previo citado. La inclusién de compuestos especificos y rangos de cada
uno de los elementos integrantes de la invencién superan y aclaran la innovacién e inventiva de la
presente solicitud en comparacién con los artes previos citados.” “(..)El solicitante presenta la
reivindicacion I recientemente enmendada y aclara que los elementos integrantes que caracterizan el
sistema de administracién de nanoparticulas de la presente invencion, divulgados como eje
(invenciones a base de aceite) y 2 (invenciones a base de agua ) en las tablas 5 y 6. Es evidentg
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Resolucién N° &

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO”, EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA
11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. -------rnsrrmssmmssmmsemmesmmesmememnemmnns

etoxilado o aceite de ricino etoxilado y combinaciones de estos; donde el compuesto anfipatico esta
en un rango de 7.9% p/p a 15.0% p/p. c) Sulfonato de aquilbenceno, lauril éter sulfato de sodio,
sulfonato de alfa olefina y combinaciones de estos; y donde el lipido hidrofilico heteroatémico esta
en un rango de 11.90% p/p a 20.7% p/p” (..). “(..)Cabe mencionar que, la composicion ORO-005 del
capitulo descriptivo (ejemplo 2, tabla 6) no presenta todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion, pues en esta, no se mezcla un lipido sulfonado hidréfilo heteroatémico, igualmente en los
resultados adicionales que se presentan en la contestacion de Mesa de entrada N° 2380608, se evalia
una composiciéon que tiene como componentes un aceite, un solvente y un compuesto anfipatico
(Tabla IlI: Ejemplos 1 (PA-011) Y 4 (PA-010) de Wooster). No obstante, en la composicién no se incluye
un lipido sulfonado hidréfilo heteroatémico. Por lo tanto, no existe alguna evidencia que indique que
dicha generalidad reclamada tenga alguna ventaja técnica en su actividad como portadora de
agroquimicos sobre la composicion ya conocida en la anterioridad D2 (...)"-=======================zszossocne-

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

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direcciéon de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 76282/2015 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11
de julio del 2024, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de ocho (8)
reivindicaciones, presentado en el expediente N¢ 2380608 de fecha 05 de octubre del 2023 como
contestacion a la vista de Fondo N2 2 DP-DEF N¢158/2023 de fecha 16 de junio del 2023, notificada al
solicitante el 13 de julio del 2023; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de novedad; c) El solicitante, en su escrito de expresién de
agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de seis (6) reivindicaciones -----------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 25 de abril del 2025, determina la solicitud
carece de novedad por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630/2000 de “Patentes de Invenciones” en sus Art. 3%y 7° ---=====nsmsmmommm oo

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “El articulo 17° de la Ley 1630/2000 establece: “Las reivindicaciones definirin con
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Resolucion N° W @

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO”, EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA
11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. =---=-----=mmemesmmeememmcemmceemmeemmemmene

reivindicaciones 1 a 5 fueron expresadas de manera mas clara y concisa, determinando compuestos
especificos y sus proporciones. En cuanto a la reivindicacién 6, los términos “u otras quimicas usadas
en mezcla del tanque”, restan claridad a la reivindicacion, ya que el término puede abarcar un gran
numero de compuestos, generando una falta de sustento en la memoria descriptiva. El término “y
entrega los agentes bioafectantes a un sitio donde se necesita un efecto beneficioso”, no describe una
caracteristica técnica para definir el sistema emulsionado. Mediante el escrito de mesa de entrada N°
2479506 el solicitante manifiesta: “El solicitante respetuosamente sostiene que las reivindicaciones
recientemente enmendadas tienen altura inventiva con respecto al arte previo citado. La inclusién de
compuestos especificos y rangos de cada uno de los elementos integrantes de la invencién superan y
aclaran la innovacion e inventiva de la presente solicitud en comparacién con los artes previos
citados.” “Aunque los componentes detallados en el nuevo pliego reivindicatorio, se han definido en
cuanto a composicion y rangos de concentracion, cabe destacar que estos compuestos utilizados para
la formacién del sistema nano particulado (como alcoholes etoxilados, aceite de ricino, lipidos, otros
surfactantes y estabilizantes) son todos ampliamente conocidos y utilizados en la formulacién de
sistemas de liberacién controlada y nanosistemas. Esto convierte a la solicitud en una compilacion de
conocimientos existentes sin una contribucién técnica concreta que permita distinguirla
significativamente del estado de Ja técnica.” “El documento DI ya describe el uso de nanoparticulas
biodegradables con una variedad de principios activos para mejorar la biodisponibilidad, usando
métodos y materiales similares a los reivindicados en la solicitud como lipidos anfifilicos, incluyendo
acidos grasos y alcoholes etoxilados, aceites obtenidos de plantas y animales ademds de
estabilizadores, antioxidantes, conservantes, colorantes y reguladores de espuma. Un técnico en Ia
materia Se trata de una optimizacion rutinaria que cualquier técnico en la materia podria llevar a cabo
a partir del conocimiento general y del estado de la técnica podria formular esta combinacién guiado
por conocimientos previos y practica habitual en formulacién.” “El documento D2, ensefia un sistema
de liberacion basado en nanoparticulas poliméricas con recubrimientos funcionales, con una
formulacion versatil y adaptable a distintas aplicaciones terapéuticas, analoga en estructura y funcién
a la invencion analizada. Por ejemplo, en una de sus realizaciones, indica el uso de aceites aromaticos,
entre los que cita el aceite de naranja. Ademas, contempla el uso de tensoactivos hidrofilicos no
I6nicos, como dcidos grasos polietoxilados ademds del uso de aditivos como antioxidantes,
estabilizadores, conservantes, como los detallados en la presente solicitud. Esto nos indica que la
estructura basica, las funciones y los componentes fundamentales ya estin anticipados en el estado
de la técnica. “El solicitante argumenta que D2 no ensena aplicaciones de tipo agricola o
agroquimico. También argumenta que una persona con conocimientos en el drea no tendria ninguna
pista sugerencia o motivacion para reemplazar el triglicérido de cadena larga por aceite de naranja y
luego incluir también el lipido hidrofilico heteroatémico. Sobre este punto, cabe destacar que aunque
en D2, se hable se base en aplicaciones cosméticas o farmacéuticas y la presente solicitud se enfoque
al drea agronémico, la tecnologia subyacente es la misma ya que se trata de sistemas de entrega o
formulaciones en base a nanoemulsiones. El uso de nanoemulsiones para mejorar la penetracion en
piel o superficies vegetales es técnicamente analogo ya que ambas requieren atravesar barreras
hidrofébicas o semipermeables, es decir, la funcionalidad independiente del drea de aplicacion es la
misma.” “El solicitante afirma que no habria motivacion para reemplazar un triglicérido de cadena
larga por un aceite de naranja. En cuanto a esta argumentacion, es importante indicar que el aceite de
naranja es un aceite esencial no polar y ampliamente conocido por su uso como penetrante natural,
disolvente y coadyuvante en formulaciones. Incluso dentro del campo cosmético, D2 ya menciona
aceites esenciales como componentes alternativos, incluyendo especificamente el aceite de naranj.
Ademas, la inclusién de un lipido hidrofilico heteroatémico como el aceite de ricino etoxjtado es
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2024-531 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2024,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “SISTEMA DE SUMINISTRO NANOPARTICULADO”, EXPEDIENTE N° 76282/2015, DE FECHA
11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRI INC. -------s=sxssssmmsmmsemmsammsammensensecna

que aunque D3 no incluye expresamente un lipido sulfonado hidréfilo heteroatémico, si se usan
surfactantes aniénicos y no ionicos que cumplen funciones similares en el sistema coloidal.Si bien no
revela textualmente un “lipido sulfonado hidréfilo heteroatémico”, la funcién que cumple este
componente si esta cubierta por los surfactantes presentes en D3. La combinacion de aceite, solvente
y tensioactivo con funcionalidad coloidal es analoga a la del sistema propuesto por el solicitante.”
“Tanto D2 como D3 ensefian sistemas de liberacion usando combinaciones de lipidos, aceites y
compuestos surfactantes. La supuesta ventaja técnica (mayor eficiencia o estabilidad) es esperable
dentro del estado de la técnica. El lipido sulfonado hidréfilo heteroatémico no aporta una ventaja
inesperada, sino que actia como otro tipo de surfactante o estabilizante, funcion ampliamente
descrita en D2 y D3. Un experto en formulaciones agroquimicas con conocimiento de D2 y D3 habria
considerado obvia la posible sustitucion o inclusién de un lipido sulfonado hidréfilo heteroatomico
para mejorar la emulsion o estabilidad, especialmente si ya conoce su uso en formulaciones
cosméticas, farmacéuticas y agroquimicas, siendo mas que nada un enriquecimiento de la técnica la
utilizacion de esta combinacion de COMPONENtES.”-============z==z=mosmcsoosoooomo oo oo oo oa e

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucién N°
2024-531 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invernicién 762822015 de fecha 11 de diciembre del 2015 #---=rmrrmrmmmomsmenscammnsnsononnsmcnonessbnsnassnasanss

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N° 2024-531 de fecha 25 de julio del 2024, dictada
por la Direccion de Patentes “POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1576282 DE FECHA 11 DE
DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ORO AGRO INC, BAJO LA
DENOMINACION “SISTEMA DE SUMINISTRO NANO PARTICULADOQ?”.----------

10

Art.2 ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “SISTEMA DE SUMINISTRO
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“COMPUESTOS HERBICIDAS”, EXPEDIENTE N2 45802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADA POR
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.-========nmnmmmm oo e oo oo

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 02 de mayo de del 2025.-------=----mmmmmmmm oo
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 02 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 2 a 6, conforme lo establece el Art. 30 de Ia
Ley N¢ 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES’, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SOICItUd.(...) " ===-========mmmmmm e

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

DA I, W= === m e e e

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industria, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
45802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019, “COMPUESTOS HERBICIDAS”, no se registra pago de las anualidades
N2 2 a 6 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud
y lainexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.------===-======msmmmmm e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 45802/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL
2019, “COMPUESTOS HERBICIDAS - =#-sessscnsnsinanssmntanssiosstninnss snsans nemassnssoessssessssssssnenssnssssansss sunsnnssssannnnns

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 45802/2019.---====-===smnmcmmmmmmmm oo

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 1° ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 45802/2019 de fecha 11
de junio del 2019, “COMPUESTOS HERBICIDAS", solicitada por  SYNGENTA

PARTICIPATIONS AQG--=++=-r-ssssssncrsssasnsnnsssnensans unsmsnsnsssenss sasnsasessssnssnasssnssninnssssnsss

Art. 2¢ NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“TAPA CIEGA”, EXPEDIENTE N2 05977/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, SOLICITADA POR IMPERPLAST
INGENIERIA S, ++-=se=msnnassnssmmanmsmmmm s mmmmmm e mmmm am e mm o om e e e s

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 02 de mayo de del 2025.----=--=-=-=--=-msmmmmmeo e
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 02 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 4 a 10, conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno

7

derecho y posterior archivamiento de SOlICItUd.(...)"=-============ s

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
sera el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

DY T, -1 e o i o o e o e o o e o S e

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
05977/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, “TAPA CIEGA”, no se registra pago de las anualidades N2 4 a 10
estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo
cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable
caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-==============mmmmm o

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 05977/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO
501 891 LA 7 - 1102 T ERUIRUEIURIURREIRUSSUUS SUSSIUSEREIIASRE SIS ————————————

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 05977/2015.-----====nmmmmmmmm e

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

Art. 1¢ ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N¢ 05977/2015 de fecha 16
de febrero del 2015, “TAPA CIEGA”, solicitada por IMPERPLA

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR --------+-------==2aef>x

‘Hrirc,c'cién Gengral de Propiedad Industrial
< Djrtecion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA
ENZIMA DE CONVERSION DE LA ANGIOTENSINA”, EXPEDIENTE N© 39426/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL
2006, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER. - ==

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025.-------=====smmeemme el
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Ntiimeros 14 a 18 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N¢ 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES’, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SOCItUd.(...)"============nmm s

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

PAtENTE) st e R B S R B T R S S e Ao b e e A S SR S R SR i i S B

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N©
39426/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2006, “ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL
IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSION DE LA ANGIOTENSINA”, no se registra
pago de las anualidades N° 14 a 18 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el
Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.----=--==--=-sesmermmcmonann-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 39426/2006 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE
DEL 2006, “ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF, LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR
DELA ENZIMA DE CONVERSION DE LA ANGIOTENSIN AR sossseamsmasssassmsmscsssiessoseoes o s e sosseassaseasss

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 39426/2006.-------=-========smzmmmmmmrmmm oo oo

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencién N239426/2006 de fecha 20
de diciembre del 2006, “ASOCIACION DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL IF,
LA IVABRADINA, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSION DE LA
ANGIOTENSINA”", solicitada por LES LABORATOIRES SERWE’ --------------------------------
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Art. 2 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR ---------- T e e S S

YircetoraGeneral Interina
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA”, EXPEDIENTE N2 05978/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO
DEL 2015, SOLICITADA POR IMPERPLAST INGENIERIA S.A. -------nnsnccnnemmcmsansemsennenens

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025.-------=-=-===== s mmmmmmmme oo
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 4 a 10, conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES’, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"==============m=mmmmmm oo

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en traimite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

= o R e e e s e

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
05978/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, “CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA”, no se
registra pago de las anualidades N2 4 a 10 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.--=--=--==-==-==--s-emeceemmnenn-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N 05978/2015 DE FECHA 16 DE FEBRERO
DEL 2015, “CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA”-++------cs--scrccemsacmemrmamamsmsanane s anmemescanes

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 05978/2015.-----=-=====zsnmsmmrmmms oo

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencién N2 05978/2015 de fecha 16
de febrero del 2015, “CAJA CON ORIFICIO PASANTE EN FORMA ALARGADA”, solicitada
por IMPERPLAST INGENIERIA S.A.-------n---scs-nsaseeaa- S S —

Art, 29 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.

Prvn I[‘ lect




DIRECCION NACIONAL DE

.4 PROPIEDAD * GOBIERNO e | PARAGUAI
U INTELECTUAL (! PARAGUAY | REXUAT

M il ""‘?
o {

V4 vn;l /

Resolucién N°_M1 14

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“PLATAFORMA HIDRAULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS”, EXPEDIENTE Ne 18291/2010
DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2010, SOLICITADA POR JULLI THAMARA WENDPAP DE PANHO -

Asuncion, 2 Q m "‘Y 202)5
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 21 de mayo 180 BT T eemncme oo e eoeeseemeeeomeemme et
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 8 a 10, conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N° 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES”, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SOICItUA.(...) ™ =================mmmm oo

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
haréan antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
sera el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

DA, - == = s o e e e e e i i i

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direcciéon General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
18291/2010 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2010, “PLATAFORMA HIDRAULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS?”, no se registra pago de las anualidades N° 8 a 10 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el
de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del
solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del
D o e o B S B S D S B B R R B eSS e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 18291/2010 DE FECHA 12 DE MAYO DEL
2010, “PLATAFORMA HIDRAULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS”----------===--------xszmmmneee

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,
gorregponde declarar la caducidad enla solicitund N® 82912010 .rnrrrrrmmmmmmrsmmrmrmnem s o e et s nems sissms s s

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invenciéon N2 18291/2010 de fecha 12
de mayo del 2010, “PLATAFORMA HIDRAULICA PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS”, solicitada por JULLITHAMARA WENDPAP DE PANHO.-------=-=---mmmmmmceeeao

Art. 22 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN PIROXASULFONA”, EXPEDIENTE N@ 07830/2009 DE FECHA
11 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR BASF SE-----------=sxxmcmmmmnmmeeemee oo -

VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025.-~--------<---ceeero e cceeaces
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 12 a 16, conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N® 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SOlicitud.(..)™===---==========-mse oo

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De Jas tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
harén antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer afo, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas_anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la_patente o de la solicitud de

LS ]

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N2
07830/2009 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2009, “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN
PIROXASULFONA”, no se registra pago de las anualidades N° 12 a 16 estando vencidos los plazos, tanto ordinario
como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del
solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 07830/2009 DE FECHA 11 DE MARZO DEL
2009, “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN PIROXASULFONA”----------==-==xmnmmmmmmmoc oo

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 07830/2009.-------=-====mnnmmmms oo

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

Art. 1¢ ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 07830/2009 de fecha 11
de marzo del 2009, “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN
PIROXASULFONA?”, solicitada por BASF SE.----------ncnnsmmmm oo oo

Art. 2¢
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“COMPOSICION BASADA EN BACILLUS SPP. Y GENEROS RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE
PLAGAS”, EXPEDIENTE N2 06796/2009 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2009, SOLICITADA POR BTHEK
BIOTECNOLOGIA LTDA; EMPRESA BRASILERA DE PESQUISA AGROPECUARIA; UNIVERSITY COLLEGE CARDIFF
CONSULTANTS LIMITED- ----

Asuncion, 23 AY ZUZ.[)

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025.-------=-eemmemme
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuarfa de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Numeros 13 a 16, conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N° 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES”, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de SOICItUQ.(...) ™ ===========mmm e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
harén antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serad el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer ano, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Articulo producird la caducidad de la patente o de la solicitud de

DLBITEE. 7 —mm s wmmmmm mmmmm e S R S R P R e i

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N®
06796/2009 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2009, “COMPOSICION BASADA EN BACILLUS SPP. Y GENEROS
RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS”, no se registra pago de las anualidades N2 13 a 16 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiempo.--=-=======mmmmmrmomr oo oo oo oo oo

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 06796/2009 DE FECHA 03 DE MARZO DEL
2009, “COMPOSICION BASADA EN BACILLUS SPP. Y GENEROS RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 06796/2009.----=====-xx--zznzzzmsommmmmmmmsmnmsononss oo s oo oo

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

Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N2 06796/2009 de fecha 03
de marzo del 2009, “COMPOSICION BASADA EN BACILLUS SPP. Y GENEROS
RELACIONADOS, Y SU USO EN EL CONTROL DE PLAGAS”, solicitada por BTHEK
BIOTECNOLOGIA LTDA; EMPRESA BRASILERA DE PES JISA AGROPECUARIA;
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA”, EXPEDIENTE
N226983/2007 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2007, SOLICITADA POR ALFASIGMA S.PA.--

v/ LTaLIN

Asuncion, ) 3 MAY U/
VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025.-------=---=--==--mmmmmmmmm oo
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 21 de mayo de del 2025 en su parte pertinente, reza : “(...) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Ntiimeros 14 a 18 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley N° 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES”, por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
dereclia v posterior-arehivamisnto de Sellcitiid (. ) === e e e S e S

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION” establece: “ De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Los pagos se
haran antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacién de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de
comenzar el tercer ario, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podran pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendra su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas _anuales conforme al presente Articulo producird Ja caducidad de la patente o de Ja solicitud de

0 =) - R

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informatico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N¢
26983/2007 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2007, “UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS
POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA”, no se registra pago de las anualidades N° 14 a 18 estando vencidos los
plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de
manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del Hemp o =se smrosm s e st e s b e

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N2 26983/2007 DE FECHA 17 DE AGOSTO
DEL 2007, “UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA?”--------

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,
cortesponde declarar la caducidad en la solicitud N2 26983/20007. - r-rrremcmnsancnmmonsssuassne s ssmssmssres s s

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

Art. 1° ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencién N2 26983/2007 de fecha 17
de agosto del 2007, “UTILIZACION DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS
ESTABLES DE RIFAXIMINA”, solicitada por ALFASIG --------------------------------

10

Art. 2 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR .-----+====------ Qg g - ff =ommmmmmmm oo m ooy
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 185 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892868 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----==r==xs=ssnnsscmssmemmsncmsmmes e me e e e e m e memmnem e emeemmee

Asuncion, 28 M/\,'/ L7

[y

VISTO: El Expediente N° 1892868 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 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 185 de fecha 13 de setiembre de 2021, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales.-=---==---=ssm s oo

Que, por proveido de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 7 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Direccion General llamé Autos para Resolver. —--

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacién. 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 Direccion considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arroj6 como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma BAGLINOX y PIALUMINIO. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas y
visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)”.==============m = rmm e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fechay fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “la decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.------=-===========n=zeemmmmmmccaeemoee

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre ntecedente
encontrado en el catalogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo soljfi
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.------{------------focccceeec
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 185 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892868 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S,A, ---===sssssssssssssansamsmmmsc o mmnmonnasnmn o mensessesssnansasansasasnnae

Antecedente Modelo solicitado

ﬁ "
]
il

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protecciéon no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como 'la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccién
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucién recurrida.-------=-=--=====-=---------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 185 de fecha 13 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892868 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-------------smzncmmmnsonnes

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892868 de fecha 19 de oc 018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-------=---cnofummmmmmmeo e S e

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula, —----=-=======nmsmemesrmneeon t\ ---------------------------------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 138 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892771 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S,A.----==--s=sssssssmasmmmsmmsmmmmsmmo oo anene s e e e s snesses

Asuncién, 26 MAY 2025

VISTO: El Expediente N2 1892771 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 apelacién contra la Resoluciéon N° 138 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales.---=--=-==x=smemmm oo

Que, por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Direccion General llamé Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion 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 presentacién. 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 Direccién considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccién por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arroj6 como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma METALIFE y TIENDAS CUPRUM. Que, realizando la comparacién de las caracteristicas
estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)”.-==-=========smmmmmmmm e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos vélidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fechay fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-===---------

Que, expresa el recurrente “/a decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacion de Ia
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.------=============ssmmmmmemmmeeeeee

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

Que, la normativa establecida en la Ley N 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del anlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre antecedente
encontrado en el catalogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solici
requisito de nuevo debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.------f=z--- oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 138 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892771 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.------=s==s==ssssssssessmcmsmmemmem e mem e oo

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompariado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.---------=----===----=-------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 185 de fecha 13 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892771 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-------=-----==----=commnneen

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892771 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A.---------snnsommmn e et i oo o

Art.3° NOTIFIQUESE, por cédula. —----------=xzsemsemsemsannaneaes TR e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 132 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892848 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER S.A.--=-=xn=xnsxsssssmszmrsmsmmsmmemmmmemm e m e cmeme e

Asuncion, 2 6 MAY 2075

VISTO: El Expediente N2 1892848 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 apelacion contra la Resolucién N° 132 de fecha 9 de setiembre de 2020, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales.------===smmsmmmmm s oo

Que, por proveido de fecha 4 marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 20 de abril de 2021. E1 10 de mayo de 2021 esta Direccién General llamé Autos para Resolver. —-

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: “(..) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion 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 presentacion. 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 Direccién considera que la solicitud NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccion por esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arroj6 como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma ARDISA y ELECTRICOSLAVIA. Que, realizando la comparaciéon de las caracteristicas
estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)”.-==========smmmrmmmmm e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la busqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “/a decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018”.-----+---=-=======ssmmsmmmmmomeeoeeeo

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva Unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden ptblico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 32.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que del anélisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre antecedente
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 132 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892848 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER S.A.<=+=+=ssssssssssansacsmmmm oo mmmm oo maamemem oo e aenan

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protecciéon no haya sido accesible al ptblico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales seré aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompafado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "/a capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida.--------=---==-====--=-------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 132 de fecha 13 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892848 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.---------==ssmsnnnnasnnannas

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892848 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase
03, presentado por la firma ALUKLER S.A. —

Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédula, —------=======smmsemmmeeeee e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 186 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892867 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----s-xsssssssssnssmsmormosmscm e ms e em e e emsama e

VISTO: El Expediente N2 1892867 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 e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 186 de fecha 13 de setiembre de 2021, dictada por la
Direccién de Dibujos y Modelos Industriales. ---=-==--=smmmmmmm e

Que, por proveido de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Direccion General llamé Autos para Resolver. —

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: “(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta
Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacién. 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 Direccion considera que la solicitud NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccién por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arrojé como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma BAGLINOX Y PIALUMINIO. Que, realizando la comparacién de las caracteristicas estéticas y
visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)”.--========sssmmmmmmm s

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucién
carece de argumentos vélidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fechay fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-------------

Que, expresa el recurrente “/a decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio publico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018” -----+-=-==========nmmmseemmmmcacaeeo.

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: “Podran ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva unicamente a la obtencion de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares..” Que, del analisis 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 sg Q retine el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 186 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO”, ACTA N° 1892867 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.--=-r=s=nxsnsssssssmssmsamsmsmsme s

Antecedente Modelo solicitado

—

\ L

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al publico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales sera aplicado y de igual forma no debera ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acomparfiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrinseca 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 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, que modifica varios Articulos de la Ley 868/81; esta Direccién
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucién recurrida.-------------------=--------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resoluciéon N° 186 de fecha 13 de setiembre de 2021, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892867 de fecha 19 de octubre de
2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.--------=------==--=---ooooo

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO”, Acta N° 1892867 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase

Art. 3°
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN
CARLOS RIOS RAMIREZ -t cm e m e

5.4 N n AV N
Asuncién, / § MAY ZUZD

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MERCK KGaA
en contra de la Resolucién N° 755 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigl0S08, Y} -nnnmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 02 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de MERCK KGaA e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 755 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==---=-======««-x-ssssossssxesano oo

Que, en fecha 03 de octubre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 02 de enero de 2018, el representante convencional de MERCK KGaA expreso agravios;
en fecha 26 de julio de 2018 fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado de la
expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejo6 de usar y se llamé autos
para resolver en fecha 26 de diciembre de 2018.-------~---=- oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Con relacién a la oposiciones deducidas, al hacer
la comparacion de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente nos
damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios.../... Haciendo un analisis
entre las denominaciones en pugna las marcas “MERCO”, clase 35 (solicitada) vs. “MERCK’. clase
1,2,3,3,5,7,9,10,11,40 y 42 (registradas), nos damos cuenta de que ademas de las diferencias fonéticas, existen
elementos diferenciadores suficientes entre ellas, ya que la clase en que fue solicitada la marca en cuestion
cubre servicios totalmente distintos. Por lo que no es posible causar riesgo de confusion entre las
mismas.../... La marca solicitada corresponde a una marca mixta, es decir, tiene un logotipo lo cual le aporta
distintividad necesaria para su registro.../.. Debido a las clases que prestan las marcas, existen diferencias
entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresion general distinta e inequivoca de cada una de
ellas../.... Por todo lo expuesto la oposicion deducida deviene improcedente.-----------=-==-ssmeeeemmeeaeeeec-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MERCK KGaA y manifiesta: “(..) Entre la
denominacién solicitada en autos y las denominaciones de mi mandante existe un elevadisimo riesgo de
asociacion o confusién indirecta, ya que tanto la marca del adverso como las marcas de mi mandante
parecen formar parte de una misma “familia de marcas’, es decir, que tienen todas el mismo origen y que
son todas propiedad del mismo titular (mi mandante).../... Lo expuesto se debe al hecho de que el vocablo
MERCK’ que no solo constituye la totalidad de la marca insignia de mi mandante sino que ademas
constituye el elemento principal de su nombre comercial (Merck KGaA).../... La marca solicitada parece una
marca derivada de la marca MERCK de mi mandante, es decir, una nueva variante de la misma, como lo son

registro de la marca MERCO RED en la Clase 35, misma clase en la que ya se encuentran registrgdas la
marcas de mi mandante, el publico consumidor podria ser inducido al engario..../.... El solicitan
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN
CARLOS RIOS RAMIREZ.------- oemmmmmmemmeemmeememeeneimeesesoeemmeemeeseeeeeseasseisseeseisssesseesoeessee-se-

realizar las citadas modificaciones que no constituyen elementos diferenciadores suficientes que hagan
posible el registro de la marca pedida.../.. En conclusion, la marca pedida, no presenta suficientes caracteres
distintivos, que la vuelvan novedosa y especial en la clase solicitada.../... Por lo tanto, ruego al Sefior Director
/dicte resolucién revocando en todas sus partes la Resolucion N°755/2017 7.--============zszsssssnossomsssooosooosss

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “MERCO RED Y ETIQUETA” (solicitada) y “MERCK”, en las clases 1,
2,3,5,7,9,10, 11, 40 y 42; MERCK SERONO, MERCK-CODE 2, MERCK-ELEMENT 2, clases 35 (oponente).------

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada MERCK en clase 0l para “Todos los articulos
de Ia clase, clase 02: Todos los articulos de la clase 2, comprendiendo entre ellos pinturas, barnices, lacas,
preservativos antioxidantes y contra la deterioracion de la madera, tintes, mordientes, resinas naturales,
metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores, clase 03: Todos los articulos de la clase 03, clase 05:
Todos los articulos de la clase 05, clase 07: Todos los articulos de la clase 7, comprendiendo entre ellos
maquinas y maquinas herramientas, motores (excepto motores para vehiculos terrestres), acoplamientos y
organos de transmision, (excepto aquellos para vehiculos terrestres), instrumentos agricolas, clase 09:
Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos cientificos, nauticos,
geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medir, de
balizamiento, de control, de inspeccion, de socorro (salvamento) y de ensenanza, aparatos automaticos que
se ponen en marcha mediante la introduccion de una moneda o de una ficha, maquinas parlantes, cajas
registradoras, maquinas de calcular, aparatos extintoresque no sean manuales, incubadoras de huevos,
clase 10: Todos clase 11; Todos los articulos de la clase 11 comprendiendose entre ellos aparatos de
alumbrado, de calefaccion, de produccién de vapor, de coccion, de refrigeracion, de secado, de ventilacion,
de distribucion de agua e instalaciones sanitarias, clase 40: Servicios de tratamiento de materiales. clase 42;
Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales,
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura; mientras que la marca en tramite de registro solicita la
cobertura en la clase 35 comprende: ‘importacion, exportacion, comercializacion, venta y distribucién de
tabaco, cigarrillo, articulos de fUMAdOL. ”---------======== ===

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamen

'v‘ng' ‘
1)1rLc10\r€ﬂ‘7
-&grcccmn(]cncnh [QM((
Dh vecciin Nacionl du&{w.‘,;




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD . GOBIERNO pei. | PARAGUAI
# INTELECTUAL # PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN
CARLOS RIOS RAMIREZ === s ettt e s e m e eme e eme e

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas MERCO RED y MERCK ---==xnnnesmmmmm ool

Que, ahondando en el anélisis relativo a la cobertura de servicios, de las marcas registradas por la
oponente, MERCK SERONO, MERCK-CODE 2, MERCK-ELEMENT 2, clase 35, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartlendo a misma clase del nomenclador mternacmnal clase 35, el sohCltante pretende
cubrir £ ; . ; jalizaci 2 ] rt
fumador, mientras que las marcas del oponente cubre Serwczos de pubhadad geonn de negocios
comerciales, administracion comercial, trabajos de oficina. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los
signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados,
extremo que disminuye las posibilidades de confusion para el consumidor final teniendo en cuenta la
marcada diferencia entre coberturas. --=-----------sssremm

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

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

Que, de esta comparacion se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortografica y
fonéticamente disimiles, ademas que no representan la misma idea conceptual, quedando asi demostrada la
diferencia en los planos ortografico y fonético.-------==x===mmmmmmmoeee o

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario

es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a

diferencia del oponente que es deNOMINALIVA, ---========xx=r==mmmmmmmsmme oo
marca solicitada marcas registradas

2

MERCO

_RED

\ A/

mixta denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General
considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesga_de
confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas £
Conforme alo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--z-=ss=sgmtes---f----- /
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 755 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MERCO RED Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25638/2014 A NOMBRE DE JUAN

CARLOS RIOS RAMIREZ, ----------nnrnnxsnnemmemnen- N ——
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 755 de fecha 11 de julio de 2017 dictada por la

Art. 22

Direccitn de Asuntos Marcarios LIUBIOROS, ~---rr---r-=tsstasssssmnassnsnsnsamamsanssnnsansnis
ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MERCO RED Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 25638/2014, solicitada a nombre
de JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ.

NOTIFIQUESE por Cédula, ------s-s-s---s-sem-hegagemsi-mor=s ) S RRNVRNUNEN:. SHOSRS——
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1212 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MERKO”, CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36124/2014, SOLICITADO POR BR INDUSTRIA DE
TINTAS LT A #- = m et

Asuncion, 2b MAT ZUZd

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma MERCK
KGaA contra la Resolucién N° 1212 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigi0S0s, y; «========smmmmmmco oo

RESULTA:

Que, en fecha 30 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma MERCK KGaA
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 1212 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==============-xxssssseoooooemmomeeeeeeo

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso
IO DU S0, -

Que, en fecha 04 de diciembre de 2018, el representante convencional de MERCK KGaA expreso
agravios el apelante. En fecha 07 de agosto de 2019 fue acusada la rebeldia de la adversa, por no contestar el
traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y
se llam6 autos para resolver en fecha 22 de abril de 2020.------=========xessommmeee oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Analizada la oposicion “MERKO” (marca solicitada) vs.
"MERCK" (marca oponente), registrada en la clase 2, notamos que entre las marcas es posible la
coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que la marca solicitante sélo tiene en comiin las letras
iniciales MER, siendo la vision en conjunto como su pronunciacién totalmente diferente, por tanto no
podra crear confusion al publico interesado o consumidor. En tanto esta Direccién declara improcedente a
la oposicién planteada.../... Es criterio de esta Direccién no hacer lugar a la oposicion deducida.”--------------

Que, manifiesta la apelante, MERCK KGaA, en su escrito de expresion de agravios, entre otros
argumentos: “(...) La marca pedida por la adversa no solo tiene en comtin con la marca de mi representada a
las letras MER, sino también a la letra “K”, y por lo tanto, reproduce la casi totalidad de la marca de mi
representada.../... La marca MERKO, solicitada por la adversa, vulnera derechos adquiridos por mi mandante
y viola las disposiciones establecidas en la Ley de Marcas.../.. en virtud de las notorias semejanzas, desde
todos los planos, que presenta con su marca MERCK, conforme a lo precedentemente demostrado.../... La
solicitud de registro de la marca MERKO pretende amparar la clase 02, misma clase en donde se encuentra

lo tanto, ruego al Sefior Director dicte resolucién revocando en todas sus partes la Resolucion N°
J202/2018" ==

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedenciae#0 del redurso
INEEIPUESEO. == m = m e oo oo e S \;‘\-j:?ffq ----- ;
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1212 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MERKO”, CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36124/2014, SOLICITADO POR BR INDUSTRIA DE
V1S VLX) 51y 07, VUSRS

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 graficoy
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. ------=----=zsmoozmmmoomoommsssm oo oo oo

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de la oposicion “MERCK” y
la solicitud de registro de la marca “MERKO?, se evidencia que la parte principal de la denominacion de la
solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que
“MERKO” es casi idéntica a la base de rechazo “MERCK”, diferenciandose simplemente la solicitante por el
reemplazo de la letra C por la O. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética
ETIHTE 198 TINAREAS ET1 PIUEINE = e R A o e e e

MERKO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
MERCK (marcaregistrada)

Que, de las semejanzas ortograficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es muy
similar. El nivel de semejanzas es considerablemente elevado, en particular debido a que ambos se hallan
Clases TAENTICAS. .7 === === m e oo e oo

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 02. La marca solicitante, “MERKO Y ETIQUETA”, solicitada para “/a totalidad de los

productos" y la marca base de op051c1on “MERCI( se encuentra 1eglstrada Ings_JQj_aLtz_cuj_Qs_de_./a_da_s_e

Que, en ese orden de ideas, la confusion ideologica resultaria incuestionable pues, tanto el titular de
la marca registrada MERCK KGaA, como la solicitante BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA., brindan productos
similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, podrian interpretar que las mismas
se encuentran vinculadas o pertenecen a la misma entidad y caerian en una incuestionable confusion.-------

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esta en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicién del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o basica que impide esta clase de
coexistencias, no es la tnica.” Y acertadamente menciona sobre la similitud ortografica: “Es quizas la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet” (522), "Umus" y "Domus"
(524), "Breton" y "Ereton" (532), "Maxima" y "Maxim's" (537).” De ello se colige que e.&ms,
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base de oposicion.-------»=-==-----(- ";‘7\\

' “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
“ “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1212 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MERKO”, CLASE 02, EXPEDIENTE N° 36124/2014, SOLICITADO POR BR INDUSTRIA DE
TINTAS LT DA - m et e e e

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no
existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.----------====------====zeeceeeeceeeeeeee--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la visién en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca MERKO no
podra coexistir con la marca oponente MERCK, con la cual presenta més semejanzas que diferencias,
maxime considerando la naturaleza de la cobertura de 10s productos.--====------=======eeeeeeeecceeecccaceen

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
revocar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. ---------------

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

Art. 1° REVOCAR la Resoluciéon N° 1212 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==========-===-xsmnmscccommameemmeee .

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “MERKO, clase 02, Acta
N°® 36124/2014, solicitada a nombre de la firma BR INDUSTRIA DE TINTAS
LTDA - e T e msoamag o nn e meene

/

2 5 [ - l
NOTIFIQUESE por Cédula.-----------=------- ;/—;jfs-«i»f
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Art. 3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 378 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AERIE”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 48785/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY
UNA CORPORATION DE NEVADA. =----=-snsxsnsxmsemmssmmsammemmcm e m s e m e s e memme e mm e meemmeemmmmeene

.. P MAN
Asuncion, Z 0 WMAI

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de RETAIL
ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA en contra de la Resolucién N° 378 de fecha 30 de
mayo de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; =---============-zszccczrermmmmmmmmaaoaa

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de RETAIL ROYALTY
COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion
N° 378 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------------------

Que, en fecha 07 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
O PUSE 0. === oot

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019, el representante convencional de RETAIL ROYALTY
COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA expreso agravios; en fecha 21 de agosto de 2020 fue acusada
la rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver en fecha 06 de octubre de
e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Analizando las marcas AERIE (marca solicitada)
vs. AERIE (marca oponente), en un andlisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna
existen estrechas semejanzas en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacifica
entre las mismas queda totalmen te descartada.../... Por lo tanto, estamos frente a una marca que no retine ]os

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL ROYALTY COMPANY UNA
CORPORATION DE NEVADA y manifiesta: “(’..) La oposicion presentada en contra de la solicitud de registro
de la marca AERIE../.. Fue deducida en base a la también solicitud de registro de la marca AERIE,
depositada por el Sefior David Han Hwang en nuestro pais bajo el Acta N© 44738/2014, para la clase 25../... La
marca oponente no constituye aun un registro.../... Sino que se trata de un mero derecho en expectativa .../
. La solicitud de registro en base a la cual fue promovida esta oposicion enfrenté una oposicién deducida
justamente por mi mandante, en base a los derechos de propiedad que sobre la marca AERIE ya posee

oposicion en contra de la solicitud de registro de ]a marca AERIE deposztada en nuestro pais por e] Senor
David Han Hwang en la clase 25, Acta N2 44738/2014, en base a registros concedidos a su nombre en varios
paises del mundo.../... Los cuales demuestran que mi mandante ya posee un derecho adquirfdo sobre la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 378 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AERIE”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 48785/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY
UNA CORPORATION DE NEVADA. ---=-scnnssmnsemsmenmsamsnmsm e mem e e memmemeam s memeameemm e emeemeameeme s

AERIE, en varias clases ..../.. La marca AERIE de mi mandante demuestran que es mundialmente conocida y
comercializada en distintas partes del mundo../.. Ruego al Sefior Director dicte resolucion revocando en
todas sus partes Ja ResoleiOn N° BTSJRO1G.-~r=c-=rassmssasn s e o AR A i o e S S S s it

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, tras la verificacion del sistema informatico, se puede constatar que la marca AERIE,

Acta N° 1444738, clase 25 solicitada por David Han Hwang, que fuera base de oposicién se encuentran en
estado.de Archivads, desde lafecha I3 de enero:de 202 sx=s--sssmssassmm srasnsmuonsmmnsnamasskassnann s e s s s

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "AERIE”, solicitada por RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE
) 201713 FAACHREORPS VRSV SUE SN SRS S—————

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 378 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-==-=-=-==sssrmcemcemmenseeemaecceecnceeeeenen
Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“AERIE”, clase 25, Expediente N° 48785/2014, solicitada a nombre de RETAIL
ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVABDA=~cz------=xsnssnnemnesnrennss
Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula. ----------=---x-znneeeen i e e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1671 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AERIE”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48786/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY
UNA CORPORATION DE NEVADA. --+---=-n=mxmmsmemmmem e sam e m e e memeememeememsemeameas

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de RETAIL
ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA en contra de la Resolucion N° 1671 de fecha 16 de
agosto de 2018, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ---------====-====ssreessmmmesomee

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de RETAIL
ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la
Resolucion N° 1671 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.-

Que, en fecha 21 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso
Lo b (R

Que, en fecha 10 de julio de 2019, el representante convencional de RETAIL ROYALTY COMPANY
UNA CORPORATION DE NEVADA expreso agravios; en fecha 04 de diciembre de 2019 fue acusada la
rebeldia de la adversa, por no contestar el traslado de la expresién de agravios, en consecuencia fue

declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamé autos para resolver en fecha 31 de agosto de
2020, e ee e e nneeee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Analizando las marcas AERIE (marca solicitada)
vs. AERIE (marca oponente), en un analisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna
existen estrechas semejanzas en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacifica
entre las mismas queda totalmente descartada../... Por lo tanto, estamos frente a una marca que no retine los
requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Por todo lo expuesto es criterio
de esta Direccién que la oposicion presentada debe ser declarada procedente.” ----------======--<zzeecooeeeeee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL ROYALTY COMPANY UNA
CORPORATION DE NEVADA y manifiesta: “(..) La oposicion presentada en contra de la solicitud de registro
de la marca AERIE../.. Fue deducida en base a la también solicitud de registro de la marca AERIE,
depositada por el Sefior David Han Hwang en nuestro pais bajo el Acta N2 44738/2014, para la clase 25../... La
marca oponente no constituye aun un registro.../... Sino que se trata de un mero derecho en expectativa .../
- La solicitud de registro en base a la cual fue promovida esta oposicion enfrenté una oposicién deducida
justamente por mi mandante, en base a los derechos de propiedad que sobre la marca AERIE ya posee
mandante.../.. En fecha 10 de Noviembre de 2014, mi mandante, RETAIL ROYALTY COMPANY, dedujo
oposicion en contra de la solicitud de registro de la marca AERIE depositada en nuestro pais por el Sefior
David Han Hwang en la clase 25, Acta N°© 44738/2014, en base a registros concedidos a su nombre en varios
paises del mundo..,/... Los cuales demuestran que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre Ia
marca AERIE, desde el ario 2007.../... La solicitud de registro de la marca AERIE, en la clasE 35, depositada por
el Sr. David Han Hwang fue enviada a los archivos.../.. Esta oposicion CARECE de marca. o
base.../... RETAIL ROYALTY COMPANY, ha demostrado, con creces, ser la legitima propzet riade

\

daulnuumu
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1671 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AERIE”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48786/2014 A NOMBRE DE RETAIL ROYALTY COMPANY
UNA CORPORATION DE NEVADA. ---nnxsnsmssmsemmsmsmsem e e

AER]E en Varias C]ases .../. La marca AERIE de mi mandante demuestran que es mundia]mente conociday

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, tras la verificacion del sistema informético, se puede constatar que la marca AERIE,
Acta N° 1444738, clase 25 solicitada por David Han Hwang, que fuera base de oposicion se encuentran en
estado-de Archivada, desde la fecha 13:de eniero de 202].------=nmmmmrmemmmmmnmmcmemenocncoronmomssss sssnmpas saime st

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "AERIE", solicitada por RETAIL ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE
N 53720 USSR SIS

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1671 de fecha 16 de agosto de 2018 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitiGl0S0S. ============s=zzsmsmcsasosonmm oo neee o

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“AERIE”, clase 35, Expediente N° 48786/2014, solicitada a nombre de RETAIL
ROYALTY COMPANY UNA CORPORATION DE NEVADA. -+--+-+---scnsscnsarcenssanes

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula, -----s----srmrmmmremmeen- m< _________________________________
i //\/
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1036 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VULCANO?”,
CLASE 11, EXPEDIENTE N° 04263/2020 A NOMBRE DE VULCANOQ S.A -+--------=m-msemmemmeemmemmeemeememmenmen

Asuncion, ) § MAY 2023

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VULCANO
S.A. en contra de la Resolucion N° 1036 de fecha 08 de julio de 2021, dictada por la Direccién de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de VULCANO S.A.
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1036 de fecha 08 de julio de 2021, dictada
PO 1a Direccion de Marcas. =«===-===-===mmm s mm oo

Que, en fecha 24 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
11010 U R i T

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de VULCANO S.A. expresé
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 de 0CtUbTe de 2024, === mm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de las marcas VL-VOLCANO,
registrada con el numero 364509 en fecha 09 de julio de 2012; VOLCANO, registrada con el niimero 364514
en fecha 09 de julio de 2012; VOLCANO, registrada con el nimero 358585 en fecha 28 de diciembre de 2011;
VOLCANQO, registrada con el numero 399645 en fecha 08 de julio de 2014, a favor de SAID IBRAHIM JEBAHI;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrén tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; ademas la marca
solicitada se reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley N°1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 sOlicitado.-------==-===-===s=m s mm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Conviene sefialar que atin
cuando las denominaciones estén formadas por la denominacion VULCANO/VULKANO, existen
numerosos registros en nuestro pais que utiliza la denominacién sin causar confusién entre los

menester que la Sefiora Directora tenga presente el deta]]e. la marca pletendlda por mi mandante se
encuentra limitada../... Lo cual surge aplicable la tltima parte del articulo 6° de la Ley de 1294/98 el cual reza
cuanto sigue: el registro podra... concederse con una limitacion para determinados productos o servicios,
cuando no se justifica una denegacion.../... Asimismo, mi mandante ya tiene registrada la marca VULCANO,
Reg. N°523.391, clase 07.../.. La marca VULCANO solicitada por mi mandante es una marca relacionada con el
nombre comercial de su titular VULCANO S.A., razén por la cual le corresponde legitimo derecho de
utilizarlo como marca para distinguir sus productos o servicios.../.. Por lo precedentemente expuesto a la
Seniora Directora requiero revoque la Resolucion N° 1036/2021"----------===-=======smmmmmmmme oo

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.---------
Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se enctmntra v(tfente
A

En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 364509 de la maurea “VL-VOL
vencio6 el 09 de julio de 2022, el Registro N° 364514 de la marca “VOLCANO” vencié el '9 d‘:“ b
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1036 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VULCANO”,
CLASE 11, EXPEDIENTE N° 04263/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.---=-==xss=szrmmzsmmsemmmesmmesmmeemneennes

Registro N° 358585 de la marca “VOLCANO” venci6 el 28 de diciembre de 2011, el Registro N° 399645 de la
marca “VOLCANO” venci6 el 08 de julio de 2024 todas a nombre de SAID IBRAHIM JEBAHI;. venciendo a su
vez el plazo de gracia de todos los registros mencionados, y las mismas no han sido renovadas de nuevo,

habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N°
1294/98 de Marcas que textualmente expresa: “(...) Podré solicitarse la renovacion dentro de un plazo de
gracia de seis.meses posteriores al VENCITUETIED (...} wwmnssunsmsansansnsenwmnsnmm s s ans e s e S an  Sor

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro-de Ja marca "VULCANCY’, solicitada por VULCAND 8. esrssmessmmmmmmsmmismansammmmesanmissssssssassmemmen

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

Art. 12 REVOCAR la Resoluciéon N° 1036 de fecha 08 de julio de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. ------ === - s mmm oo o o e o

Art. 22 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“VULCANO?”, clase 11, Expediente N° 04263/2020, solicitada a nombre de VULCANO
I R S R S W

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.

neral Intering
Pro dad Industrig)

1de Propiedad Intelecryy)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1037 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VULCANO”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04262/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A.-=---r--s-ssnnssmcemcemmeammeamsanemneanea

Asuncion, 7§ [AY U0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VULCANO
S.A. en contra de la Resolucion N° 1037 de fecha 08 de julio de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de VULCANO S.A.
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1037 de fecha 08 de julio de 2021, dictada
POr 1a Direccion de Marcas. ===-====-====mmmmmm o oo

Que, en fecha 24 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
VRO THTERSEID, rosmiestormcsinsmstoe o o S S R 8 A R A B P B SR Bl 8 S B A oA R S A s e

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de VULCANO S.A. expres6
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
14 de octubre de 2024. ~--=---mmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(..) ue, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca VULKANO,
registrada con el numero 507000 en fecha 13 de agosto de 2020 a favor de Construshopping S.a;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; ademas la marca
solicitada se reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.---=-==-======rr==mmmmmmmmmemmmme e cm e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Conviene senalar que atin
cuando las denominaciones estén formadas por la denominacion VULCANO/VULKANO, existen
numerosos registros en nuestro palis que utiliza la denominacion sin causar confusién entre los

menester que la Sefora Directora tenga presente el deta]]e. la marca pretendjda por mi mandante se
encuentra limitada../.. Lo cual surge aplicable la tiltima parte del articulo 6° de la Ley de 1294/98 el cual reza
cuanto sigue: el registro podra... concederse con una limitacion para determinados productos o servicios,
cuando no se justifica una denegacion.../... Asimismo, mi mandante ya tiene registrada la marca VULCANO,
Reg. N°523.391, clase 07.../.. La marca VULCANO solicitada por mi mandante es una marca relacionada con el
nombre comercial de su titular VULCANO S.A., razon por la cual le corresponde legitimo derecho de
utilizarlo como marca para distinguir sus productos o servicios.../... Por lo precedentemente expuesto a la
Senora Directora requiero revoque la Resolucion N° 1037/2021-----=-===============mmsmmmmmsmms coomemmoe oo

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
e el mismo sea reahzado desde una visién de con]unto como es regla general en el derechomar(}a‘ :

mertna
epricd {dad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1037 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VULCANO?”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04262/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A. <-----=--xs=nsssnmcsmmessmmsamsaanneamnenas

VULCANO, clase 35 (solicitada), y VULKANO, clase 35 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el
mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales consumidores. ------=----=s-nemmmmmammcmao

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “VULKANO?”, no necesariamente causaran
confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan
una impresion diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se
puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----=--=-======ssmcemcmmiemee

VULCANO (solicitada), y
VULKANO (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
Impresion visual Muy diferente.-----=-=semmmm oo

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante han
limitado su solicitud a la cobertura de Servicios de publicidad: gestiéon de negocios comerciales:
administracion comercial; servicios de importacion y_exportacion; asistencia de comercializacién de
productos en el marco de un contrato de franquicia; informacién y asesoramiento comercial, agrupamiento
de piscinas, bombas, hidromasajes. spa, productos para el tratamiento del agua y del jardin para que los
consumidores puedan verlos vy adquirirlos con comodidad. estos servicios pueden ser prestados por
comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automdticos, catalogos de venta por correspondencia o
medios de comunicacion electrénicos tales como sitios web o programas de televenta, mientras que la
marca base del rechazo cubre Importacion, Exportacion,Venta y Comercializacion de:taladros,
atornillador,amoladoras, sierra circular, sierra caladora, sierra sable,ingletadora,rotomartillos,pistola de
calor,esmeriladora, motosierras, hoyadoras, apisonadores, mezcladoras, vibradores, cargadores de bateria,
compresores de aire, martillos, serrucho, nivel de mano, lapiz de carpintero, escuadras, mechas,cinta
métrica, traza lineas, punzon, cutter, escofinas, papel de lija, lima, cepillo carpintero, engrapadoras,
formones, destornilladores, pinzas, alicates, pelacables, busca polos, cortatubos, probador de circuitos,
cinta aislante, linterna, cautines(soldador de estario), borneras, cable acople, cajas de herramientas,
calibradores, llaves, caretas de soldar, cepillos de acero, cinceles, corta pernos, dados o tubos milimétricos,
gatos hidraulicos, espatulas, mazos, remachadoras, carretillas, fumigadoras, hachas, herramientas forestales,
machetes, mangueras, palas, picos, rastrillos, tenazas, tijeras poda, zapapicos, cascos, chalecos, rodilleras,
cintas de advertencia, cintas de montaje, cintas de sefializacion, orejeras, eslingas, fajas, lentes, letreros,
clavo, correas, cortador de azulejos, cortador de vidrio, cucharas de albariil, cuchillas, cuchillos, cuerdas,
cuna corta hierro, destornilladores, discos de cortes, dobladores, escaleras, escobas metalicas, llanas, lonas,
pinceles, rodillos, sargento, tarrajas, tornillos, tUEICas. --=======-=======cmsmmmmtm oo

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente
para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elemento
deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en conflict
sentldo ni el consumldor mas desprevemdo podra confundir de nmguna manera un s€rv1c10

"BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1037 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VULCANO”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04262/2020 A NOMBRE DE VULCANO S.A -=----renesmemmemeemeemmemeemeemoeemmemee

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 35 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segun la bisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas:
VOLKAN GPSA, Registro N° 444.652, a nombre de Gpsae.; VOLCAN, Registro N° 444652 a nombre de Sibro
Sociedad Anénima Financiera, Inmobiliaria Y Comercial; extremo que demuestra que el vocablo
VOLCAN/VOLKAN es de uso comin en el rubro, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. ------------=-xsemmnuceecoo

Que, otro hecho relevante para el anilisis es que con las marcas registradas en el mismo
nomenclador, clase 35, las coberturas son similares a la pretendida por la solicitante, acentuando atin més la
posibilidad de que la solicitud de autos prospere. Adicionalmente, tras la busqueda en el sistema
informatico de marcas, se ha constatado que la marca solicitada- VULCANO - ya se encuentra registrada
bajo el Registro N° 523.391, clase 07. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es
el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido en la comercializacién, la misma pertenece
a una misma familia de marcas.------------s--ceeeeee e

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “VULCANO”,
constituye a su vez la razén social de la firma solicitante, VULCANO S.A.: es decir, que la marca solicitada se
identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se senala que la ley marcaria,
en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se
adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podrfa existir mala fe por parte de la misma pues,
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----=--====x-==x=weeeeroeeeee e

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

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucién N° 1037 de fecha 08 de julio de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. ----=-----==mmmmmm s

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca

“VULCANO?, clase 35, Expediente N° 04262/2020, solicitada a nombre de VULCANO

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.

)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INSPIRA
CLINICA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76009/2017, SOLICITADA POR INSPIRA SOCIEDAD
AN ONIM A e

Al LVLY

Asuncioén, 2 o MAY MNIR
g Al

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de INSPIRA
SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucién N° 2279 de fecha 14 de diciembre de 2018, dictada por la
Direccion de Marcas, y; «==========-==mmmmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de INSPIRA SOCIEDAD
ANONIMA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 2279 de fecha 14 de diciembre
de 2018, dictada por la Direccion de Marcas.--=+---====-=--=-xsecmreesrem e

Que, en fecha 23 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
L o e L SR

Que, en fecha 16 de julio de 2019, el representante convencional de INSPIRA SOCIEDAD ANONIMA
expres6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de septiembre de 2019, =--------=== = mmmeee oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio”-----------e-sezeemceeme--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La Aquo no detalla cuél de las
tres taras de irregistrabilidad corresponden al caso de autos, lo que de por si, conviene decirlo, constituye
una arbitrariedad, pero presumimos que se trata de la tercera../.. Mi parte considera que INSPIRA CLINICA
no caracteriza al concreto producto que se pretende proteger con la marca../.. No es un signo genérico, tal
como lo afirma erréneamente el Director de Marcas.../.. Mi mandante ya tiene registrado la marca INSPIRA:
EL SOFTWARE QUE INSPIRA TU INNOVACION, en la clase 42, segun Registro N° 485.564.../.. Al Serior

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D ., e e AR i e SRS

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“INSPIRA CLINICA” fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomencladorinternacio

/,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INSPIRA

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “INSPIRA CLINICA 'Y ETIQUETA”
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“INSPIRA CLINICA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 09
del nomenclador internacional.---=--===========nsmsmmmmommm oo oo o oeoo oo s oo sonsonen o ns oo oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “INSPIRA CLINICA” es el resultado de la
conjuncién de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacién, novedosa y
original. "INSPIRA", puede tener multiples interpretaciones, desde una accion fisiologica hasta una
referencia motivacional, este elemento lingiistico no es genérico ni describe directamente los productos
ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacion sea reconocida como marca registrada. La adicion
de la palabra "CLINICA" si bien puede aludir al contexto de la salud, no describe de forma literal ni exclusiva
las caracteristicas técnicas del software. La expresion completa- “INSPIRA CLINICA” - si bien tiene
componentes con cierta alusion al ambito de la salud, no es de uso comun o necesario en el comercio para
designar software MediCo.----=======r==rmrrsmmmmmo oo ooos oo oo s o s

Que, en ese sentido, la particular combinacion de las palabras en cuestion posibilita un
posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es
evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante y tras la bisqueda en el sistema informatico de marcas, se
ha constatado que la marca solicitada- INSPIRA: EL SOFTWARE QUE INSPIRA TU INNOVACION- ya se
encuentra registrada bajo el N° 485.564, clase 42. El mismo constituye una prueba de que el solicitante ya
posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra INSPIRA y con la presente solicitud s6lo
pretende registra TIa AT MRS, e R o S S A S e o o

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “INSPIRA CLINICA”,
constituye a su vez parte de la razén social de la firma solicitante, INSPIRA SOCIEDAD ANONIMA; es decir,
que la marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los
efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso pblico.---=-==-==-=-ncemmmommmemcce oo

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominacién en letras de color verde musgo
tipografia especial, y el disefio de varios circulos concentricos, la cual en conjunto d‘ej'a‘:i” 1ay]
diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-------=--==--=---=--22-o-- At DA N -

o B A
e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2279 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INSPIRA
CLINICA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76009/2017, SOLICITADA POR INSPIRA SOCIEDAD
ANONIMA.

Que, la Resoluci6n recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma EITIPresa, =-=-====--===srecsom-

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 2279 de fecha 14 de diciembre de 2018 dictada por la Direccién

@ MATCas. ==mmmmmmm e oo
Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “INSPIRA
CLINICA Y ETIQUETA” clase 09, Acta N° 76009/2017 solicitada a nombre de INSPIRA
SOCIEDAD ANONIMA ------==srmmnmemmmmne e T T
Art.32  NOTIFIQUESE. - -s-messsmmssssmnsca s i

iPamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2236 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MARTIAL”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11721/2021 A NOMBRE DE AGROTEC S.A.--=-==-========nsszscnsmemmneeeee

Asuncion, 2 B

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AGROTEC
S.A. en contra de la Resolucién N° 2236 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Direccién de
MaT S, Y = mm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de AGROTEC S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 2236 de fecha 21 de diciembre de 2021,
dictada por la Direccion de Marcas. ---------==-mm e

Que, en fecha 09 de octubre de 2024, el representante convencional de AGROTEC S.A. expresd
agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresién de agravios y llama autos para resolver en
fecha 11 de octubre de 2024.---------m-mmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MARTIAN
registrada con el nimero 408744 en fecha 12 de agosto de 2014 a favor de Laboratorio Lkm S.a.; Comentario:
Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en
una misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; ademas la marca solicitada se
reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°
1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 SOLICItad0.” --==--===-===nmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante AGROTEC S.A. y manifiesta: “(..) Mi mandante
cuenta con los siguientes registros de la marca MARTIAL, Registro N° 535.933, clase Ol y Registro N° 537.600,
clase 31../.. Entre 1a marca solicitada por mi mandante MART]AL ¥ la marca MARTIAN, por la Cua] se

posszIJdad alguna de confusion entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gréfico,
ortografico y fonético existentes entre las denominaciones en pugna../.. Ambas poseen un significado
conceptual propio, distinto el uno del otro, por lo que el publico consumidor de manera alguna no podra
confundir una marca con otra o un producto con otro../... Por lo tanto solicito a la Sefiora Directora solicito
dicte resolucion revocando la Resolucion N° 2236/2021(...).-==-===========m===mmm et

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 352589 de la marca
anombre de Laboratorio Lkm S.a. venci6 el 12 de agosto de 2024, venciendo a su vez el plazo
misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2236 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MARTIAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 11721/2021 A NOMBRE DE AGROTEC S.A.--=-=-=-=-=-=s=nmnmmmmmeeeeeee

claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: “(...) Podra solicitarse la
renovacién dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"-=-===================-=---

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "MARTIAL”, solicitada por AGROTEC S.A..--======mmmmmm e mm oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 2236 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada por la
Direccion de MarCas.--==-=======s=m oo oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"MARTIAL”, clase 05, Expediente N° 11721/2021, solicitada a nombre de AGROTEC

[[<}

Art.3 NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 318 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA

2

DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “VIRO-GRIP”
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17249/2021, SOLICITADA POR LABORATORIOS VIJOSA, S.A. de C.V.---=--=-mneeeee

N

Asuncion, 7 § HAY Pl

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. contra la Resolucion N° 318 de fecha 07 de marzo de 2022, dictada por
la Direccion de Marcas, y; ------====-==sssmmeemeoeeeeeeee

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 318 de
fecha 07 de marzo de 2022, en el expediente de solicitud de registro de la marca “VIRO-GRIP”, clase 05.-------

Que, por proveido de fecha 10 de mayo de 2022 se concedié la apelacion interpuesta, expresando
agravios el apelante en fecha 14 de noviembre de 2024. Esta Direccién llamé Autos para Resolver en fecha 18
de NOVIEMbIe de 2024, -----mmeee e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “..) Que, habiéndose realizado Ia busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “VIROGRIP’, registrada con el
nimero 415115 en fecha 01 de octubre de 2015 a favor de Laboratorios Almos S.a., Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénticas, no podran tener coexistencia pacifica en una misma clase sin crear
riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de Ia Ley N° 1294/98
de Marcas, no ha lugar a 1o SOlicitado (..)"=-=---========xxememe e

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos “(..) Sin pretension de ahondar en otras
consideraciones, el aspecto que resulta decisivo para Ia resolucién de estos autos es que el registro de la
marca VIROGRIF, N° 415.115, utilizada como fundamento para el rechazo de la solicitud de mi mandante, ha
sido CANCELADO y se ha tomado nota de su cancelacién en la base de datos en fecha 15 de septiembre de
2024.../... Este simple hecho introduce el elemento que desvirtia la base legal para mantener la denegatoria
del registro solicitado por LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V../.. Sin mas delineaciones, Sefiora Directora
solicito revocar la Resolucion N°® 318/2022."-----=---m-xmxemcemee oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N° 318 de fecha 07 de marzo de 2022.-=-------=-=---eeomeeoeeeeeeeeeeee .

Que, de acuerdo ala base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 415.115 de
la marca “VIROGRIP", clase 05, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a
través de la S.D. N° 222 de fecha 30 de mayo de 2024 cuya parte resolutiva dispone: “1) HACER LUGAR, con
costas a la presente demanda ordinaria por CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por
la firma LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V, contra LABORATORIOS ALMOS S.A., por los motivos y
conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente sentencia y en consecuencia,
2)ORDENAR LA CANCELACION DEL REGISTRO DE LA MARCA VIROGRIP, en clase 5, e e
octubre de 1985 y sus renovaciones sucesivas a nombre de LABORATORIOS ALMOS S.A. ml
20/09/1995; Reg. N° 281.360 del 11/08/2005, y Reg. N° 415.115 del 02/10/2015”, habié de 'fféﬁi};ﬁsg:licado digﬁa
decision a esta institucion mediante oficio N° 2455644 de fecha 15 de julio de 2024, <55 £
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 318 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “VIRO-GRIP”
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 17249/2021, SOLICITADA POR LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.srrmmsmsnnnmnes

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, y no encontrandose la solicitud
de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la prosecucion de tramites para el registro de la

marca solicitada.

Art. 22

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

REVOCAR la Resolucion N° 318 de fecha 07 de marzo de 2022 dictada por la Direccion de
Marcas, en la solicitud de registro de la marca “VIRO-GRIP”, Acta N° 17249/2021, clase 05,
presentada por LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE R

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “VIRO-GRIP”,
Acta N° 17249/2021, clase 05, presentada LABORATORIOS VHOSA, S.A. DE C.V.----------------

vx\ ——— v-("/

lalidia Pamnela Cristaldo

a Gen
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 823 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHANCHI
GRILL (slogan) con los dedos es mas rico!! Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 63282/2023,
SOLICITADA POR EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA  ------s=--=-mnxmssmmsmmssmeemmsamnemme e mnmnen

Asuncion, 2[) MAY 2075

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de EMMANUEL LUIS
RAMON ALONSO RIVAROLA contra la Resoluciéon N° 823 de fecha 05 de junio de 2024, dictada por la
Direccion de Mareas, y; ====-=-===smmeosm e e e e e s m e es e s e e se s e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de EMMANUEL LUIS
RAMON ALONSO RIVAROLA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 823 de fecha
05 dejjunio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas,---=--=====mmmmmmmmm e e i mmmmn

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelaciéon
I EETIURIEEG, rommommmmmreremmensesnemcnm s s e e e T i Y R S S

Que, en fecha 22 de agosto de 2024, el representante convencional de EMMANUEL LUIS RAMON
ALONSO RIVAROLA expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autas pare resolver e fecha 29 de BE08t0) dB 2024, —-mmmmmmmemmmm o o st o i s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 servicio”.---=--=============-==------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) La marca solicitada CHANCHI
GRILL (slogan) con los dedos es mas rico!! Y ETIQUETA, per se, analizandola no hace referencia de manera
genérica ni descriptiva de los servicios establecidos en la clase 43 del nomenclator vigente, por el contrario,
es un signo evocativo../.. Las palabras evocativas como lo es la solicitada son perfectamente registrables,
por tal motivo, teniendo en cuenta este contexto, la propia Direccion Nacional de Propiedad Intelectual ha
concedido las sgtes marcas: EL CHANCHITO RICO, clase 43, Registro N° 406.364; CHANCHOPP, clase 43,
Registro N° 521.966; CHANCHOBAR, clase 43, Registro N° 536.209../.. Coexistiendo las citadas, por el
principio de equidad, la marca solicitada también podra coexistir con ellas../.. Por estas consideraciones,
Seniora Directora pedimos: dicte resolucion, revocando en todas sus partes la Resolucion recurrida.™--------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
LSy ] o R Ry

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese prod
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para loﬁ consu
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de regtstro de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 823 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHANCHI
GRILL (slogan) con los dedos es mas rico! Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 63282/2023,
SOLICITADA POR EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA --+=---=nmsszmmseanmmeeammmeemmmneeemmeeemmeenee

“CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es mas rico!!” fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de bebidas y comidas preparadas”.--------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CHANCHI GRILL (slogan) con los
dedos es mas rico!! Y ETIQUETA” resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacién “CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es mas rico!” no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 43 del nomenclador
eI NAC 0Nl = m oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es
mas rico!!” es el resultado de la conjuncién de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva
denominacién, novedosa y original. "CHANCHI", es una expresién informal, sin uso habitual o necesario en
el sector gastronémico, este elemento lingiiistico no es genérico ni describe directamente los servicios
ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacion sea reconocida como marca registrada. La adicién
de la palabra "GRILL" si bien es un término genérico o descriptivo (relativo a alimentos cocinados a la
parrilla), su combinacién con “CHANCHI” forma una expresién compuesta. En ese sentido, resulta
evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica.----------------------

Que, desde un enfoque semantico, la expresion completa no constituye el nombre habitual con el
que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional. La particular combinacién de las
palabras en cuestién posibilita un posicionamiento efectivo de la marca 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 caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
miIsSmas propiedades 0 CaraCteriStiCas. "=-============== s s s s e

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan “con los dedos es mas rico!”,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de la marca oponente. Al respecto expresa ademas
Otamendi: "Jos slogans desempenan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por asi
hacerlo, contribuyen a que el publico consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su
preferencia, ya que el empresario cuente con un medio mas (cuya eficacia suele estar en relacién directa
con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman
e o Lo

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CHANCHOPP,
Registro N° 521.966 a nombre de FRANCISCO ENRIQUE LOPEZ; CHANCHOBAR, clase 43,
536.209 a nombre de BUSA S.R.L; extremo que demuestra que dentro del nomenclador soli
varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento “CHANC”, en ese senti 10
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 823 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CHANCHI
GRILL (slogan) con los dedos es mas rico!! Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 63282/2023,
SOLICITADA POR EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA -+--+===-=-n=xnmscmeemeemmmeammcemmeameeommen

que la denominacién tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros
en particular asi como tampoco contra el ptblico consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros
registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podra coexistir de
manera pacifica con las marcas ya registradas.---===------====---eeeeeooeee

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

marca solicitada

con los dedos es mas ricojl

CRIL(®

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

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

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 823 de fecha 05 de junio de 2024 dictada por la Direccién de
ML, =mmm e e o e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“CHANCHI GRILL (slogan) con los dedos es mas rico!! Y ETIQUETA’, clase 43, Acta N°
63282/2023, solicitada a nombre de EMMANUEL LUIS RAMON 'A’LONSShVAROLé,;:w;-

/ ™\

Art.32 NOTIFIQUESE. -----s-s=rmsrsemsrmmmemesmenemcacccam e oo / ------------ /'

gy’ amela Cristaldo
ral Interina

ral de Propiedad Industrial
acional de Propiedad Intelecua

e



DIRECCION NACIONAL DE

&Ja PROPIEDAD % GOBIERNO pr.. | PARAGUAI
? INTELECTUAL ‘f PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY »
0 )7 d
Resolucién N° e / 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 865 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUNDY Y
ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 13452/2013, A NOMBRE DE SUGAR SHOES LTDA.-----=-==========z-=---

Asuncion, 76 1 MAY 200

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Sugar Shoes
Ltda. en contra de la Resolucion N2 865 de fecha 22 de julio de 2014, dictada por la Direccién de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de Sugar Shoes Ltda.
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 865 de fecha 22 de julio de 2014, dictada
POr Ja DIPSOEIGN, Qe IBIEAR, s mmim it e i e T

Que, en fecha 10 de diciembre de 2016 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
ApPelaciON INEEIPUESTO.~=== === mm e oo oooo oo oooo oo e

Que, en fecha 28 de julio de 2017, el representante convencional de Sugar Shoes Ltda. expreso
agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
21 de AB08G de 2DIT e o o i A e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca “MUNDY
y etiqueta” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
“MUNDY SPORT", registrada con el nimero 290934 en fecha 21 de Julio de 2006 a favor de JUANA OLGA
CHAMORRO DE BORJA, Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
BOIETEREID, ™ = mmmemm o mmmmmim e e e e e o e R s i R SRS S SRS

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Que, sobre el particular, al Serior
Director, informamos que la marca “MUNDY SPORT" Clase 25, registrada con el No. 290.934 ha vencido en
fecha 21 de julio de 2016, y sin que su propietario haya realizado los tramites tendientes a su renovacion,
hecho que torna aplicable la regla del articulo 53 inciso b) de la ley 1294/98 (...)".===============zmmzsmmmmmnncoonees

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
T BTN, s e e e s s e

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No.




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD # % GOBIERNO pri. | PARAGUAI
INTELECTUAL @ * PARAGUAY | REKUAI

""“"l‘ b

Resoluciéon N / v ‘

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 865 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2014, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUNDY Y
ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 13452/2013, A NOMBRE DE SUGAR SHOES LTDA.--------========-=-=---

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 22 y 62 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la
prosecucién de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.------=--=--====smsemmmmmme e

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 2¢

(<]

Art. 3

RESUELVE

REVOCAR la Resolucion N2 865 de fecha 22 de julio de 2014 dictada por la Direccion
de MarCas. === == s

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MUNDY Y ETIQUETA”, clase 25, Expediente N° 13452/2013, solicitada a nombre de
SUGAR SHOES LTDA.

NOTIFIQUESE . ------s-earessasosnasmsnasmsssasmsae s gnng e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1825 DE 02 NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIPPO
CLUB”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78159/2020, A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A.---=--====-=--=

Asuncion, ) § WA U0

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Moderna
Confecciones S.A en contra de la Resolucion N2 1825 de 02 noviembre de 2021, dictada por la Direccién de
b L e: L TR —

RESULTA:

Que, en fecha 16 de noviembre de 2021, se presenta el representante convencional de Moderna
Confecciones S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1825 de 02 noviembre
de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. ==--========s====mmmmmmmoee oo

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APElaCiON It @I PUESTO. === e

Que, en fecha 17 de diciembre de 2021, el representante convencional de Moderna Confecciones S.A.

expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 30 de diciembre de 2021.---------nn e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Que Ja solicitud de registro de la marca “HIPPO
CLUB” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado Ia biisqueda
de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2013-1334165 Denominacion HIPPO Clase 25 Registro 405924 Titular Ji Sun Kim Lim (PY), Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podréan tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 solicitado.” ------============ss e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Por otro lado, se puede observar
igualmente la marca solicitada es denominativa y la registrada cuenta con un logotipo, el cual es muy
distintivo y no contiene la palabra “Club” Se da entonces que, cotejando ambas marcas en su dimension
visual, auditiva e ideolégica, no da lugar a posibilidad alguna de confusién por parte del publico
consumidor relevante, hecho que reafirma la inexistencia de riesgo de confusién alguna entre ambas
marcas, propiciando la coexistencia pacifica de las mismas en el mercado, sobre tod por la existencia de Ia
denominacion adicional (Club)(...). == ========= === msm L

Que, corresponde a esta Direcciéon General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1825 DE 02 NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HIPPO
CLUB”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78159/2020, ANOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A.---=-=-=-=-----

venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo
TR, TSRO I TGN frrrmommeremm et AR T e

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 22y 62 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.--------=r===mmmmmmmemceme e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N2 1825 de 02 noviembre de 2021 dictada por la Direccién
de MarCas. ==-====mmmmm s e

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “HIPPO
CLUB”, clase 25, Expediente N° 78159/2020, solicitada a nombre de MODERNA
CONEBOCIONES G —oermemes s TS s s

/

(=]

Art. 3

NOTIFIQUESE . --------==========sssemmmemmmnee- e e I
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAY TODO

2

TIO! Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N 77630/2016, ANOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA
VAZQUEZ = et e e e me e meen e e e emnemme e

Asuncion, 9 § | :

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Sebastian
Manuel Quesada Vazquez en contra de la Resolucion N° 1.011 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥; -------=-===reesesnccmemus e esmsam et e smmmeme R s e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de Sebastian Manuel
Quesada Vazquez. e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucién N2 1.011 de fecha 06 de
junio de 2018, dictada por la Direcci6n de Marcas. =-----s==ssns-mc-ccommemm s s eommmnm e cmmeenne e mmeemnma

Que, en fecha 03 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElaCION N PUESTO. === e

Que, en fecha 06 de diciembre de 2018, el representante convencional de Sebastian Manuel Quesada
Vazquez. expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 15 de enero de 2019. ------------nmmmmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que habiéndose realizado Ia bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “AS+ ASUNCION
POSITIVO", registrada con el nimero 388698 en fecha 14 de Noviembre de 2013 a favor de JORGE ANDRES
CORREA PRIETO Y OSCAR FERNANDO GALEANO AVALOS, Comentario: Que ambas etiquetas son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores.- por que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no
ha Jugar a 10 SOlICItadO. ” = === e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) Que, primeramente, con
relacion a la conformacion gramatical de las marcas podemos notar que las mismas en absoluto son
parecidas entre si, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera, AS+ ASUNCION POSITIVO;
mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como “HAY TODO TIO! Y ETIQUETA’, Es asf, que
a simple vista se observa la diferenciacion en cuanto a la conformacion de las marcas en estudio ya que las
mismas NO SON IDENTICAS, por lo que bajo ningtin aspecto las mismas son confundibles entre si.../..Que,
en lo que respecta al plano visual, si bien las marcas en pugna se constituyen en marcas mixtas, ambas
cuentan con una etiqueta propia, original y alusiva con la cual logran distinguirse dentro del mercado
consumidor, recalcando el hecho de que las etiquetas en cuestion cuentan con numerosos elementos
distintivos que la conforman (...)".-===-========== = mm e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o
IO PUESTO. == m e R, ! A e L
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAY TODO
TiO! Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, ANOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segtin la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
388698 de la marca “AS+ ASUNCION POSITIVO”, Clase 35 a nombre de Jorge Andres Correa Prieto Y Oscar
Fernando Galeano Avalos, venci6 el 14 de noviembre de 2023, 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 el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a cOnStituir UNa MarCa. -==-============ == mmo o oo o oo oo o oo oo o oo oo omo oo ms o ossosossssosoosooooosoooooos

Que, por tanto, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca,
no sélo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
EIBTIETAL, = mnrmmmmmsmmm mmm e e e R U A e m ey e S wam

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

Que, esta Direccion General, considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio”.--===-==--=====--zzzszo0e-

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “(...)/as designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto(...)” El mismo autor expresa igualmente: “(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso

sin ser designativo o indicativo, esta en el dominio publico. Sera irregistrable por carecer de capacidad
distintiva .../..También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes
usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos seria sacar algo que esta en el dominio publico,
BP0 QUEPETIENECe @ TOTOS (... J o= rsnsn s msn s R K S R S R i S S

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “HAY TODO TIO! Y ETIQUETA”
resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominaciéon constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refierg”a caracteristicas
propias de los servicios que se desea amparar.

: Bfecc e :

; v ; 5 ; , oy 2 LSS AMrecoion N Wi -
' Articulo 6°.- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del pablico, podra denegar el reg;stro"&e una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante;-ain mediando consentimiento del
titular de la marca registrada.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAY TODO
T{O! Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, A NOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA
VAZQUEZ -+ e f e m e e e nem e e emenee

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, especificamente:
“Servicios de importacion, exportacion, comercializacién, compra y venta de productos de consumo,
comprendido en la clase 35. Se reivindica el caracter cromatico de la etiqueta.” De acuerdo con lo anterior,
vemos que la denominacién solicitada “HAY TODO TIO!” esta compuesta por la combinacién de tres
vocablos, que en su conjunto hacen referencia a una expresién coloquial de nuestro pais’, utilizada
comtinmente en el habla popular para indicar que una persona o establecimiento comercial “tiene de
todo”. Esta expresion carece de distintividad inherente, ya que describe directamente una caracteristica del
negocio, es decir, impide que el ptblico consumidor la identifique como un signo distintivo de origen
empresarial. Por tanto, se concluye que la marca solicitada constituye una descripcion directa de los
servicios solicitados, cumpliéndose asi los requisitos doctrinarios para calificar la solicitud como una marca
estrictamente descriptiva, incursa en las prohibiciones contempladas en la normativa aplicable,
especificamente en el inciso e) del Articulo 2, por lo que no serfa posible considerarla como una marca
BVOCALIVA O SUGES IV A, = mmmmm e

Al respecto, Otamendi, nos ensefia lo siguiente: “Existe una linea divisoria_tenue entre los signos
evocativos registrables y Jos descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuél es el
producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una idea, se
trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo contrario, la marca seria enganosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia estd en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se

escribe. La evocativa siempre tendrd en onformacion algtn elemento que la hard, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio ptiblico ninguna palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una

designacion descriptiva.™. El sUbTayado 68 NUESITO, ssssmmmmnrramsmmsmmmmcmmm o oo s susnimn s o g amsinss

Que, ésta Direccién estima que, ademas de la prohibicién mencionada, la solicitud se opone
igualmente a lo previsto en el inc. g) de la Ley N° 1294/98: “los signos que constituyan una reproduccion,
Imitacion, traduccién, transliteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintivo, idéntico o
similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusién o un riesgo de asociacién con ese tercero, o signifiquen un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o
medio por el cual se hubiese hecho conocido el Signo”.------=+==========ssemmemmeeeee

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y cultural como “HAY TODO TIO!” podria
resultar en una apropiacién indebida de un término que pertenece al dominio publico y cultural, el cual no
debe ser privatizado sin una justificacién adecuada en cuanto a distintividad o creatividad en su uso. Una
marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente
un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos:

cuenta que la denominacién pretendida por la parte solicitante ya goza de un reconacimie to,nacipnal
significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o diferericiadores suficieste &

* hitps://paraguayologia.com/mas-de-60-modismos-paraguayos-nuevos-y-no-tanto-usados-actualmente #google vignette
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.011 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA

D}RECCI()N DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HAY TODO
TiO! Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 77630/2016, A NOMBRE DE SEBASTIAN MANUEL QUESADA

permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad
necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) y g) del Art. 2 y el Art. 6 de la Ley N° 1294/98
de Marcas, ésta Direccién General arriba a la conclusion de que no es viable su registro en esas condiciones,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. --=-=---=-=====-s=nzzzsomomomzznmooosesn o oo oo oo s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 CONFIRMA la Resolucién N° 1.011 de fecha 06 de junio de 2018 dictada por la
Direccidn de Marcas, ======-=-===sssemmemem e e e e s oo o e
Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “HAY TODO TiO! Y
ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 77630/2016, solicitada a nombre de SEBASTIAN
MANUEL QUESADA VAZQUEZ, ----------+-sz2- 5= Shzspaggzmemmemmeamemmememeamseneanes
Art.32  NOTIFIQUESE . --------ssemrmmrmmemmemeee il L DR [N — RR—

)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VIDAA Y
ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS)
INTERNATIONAL HOLDING B.V,--r---rnnsenmrenmsemmmmen oo oo a e e e e mmeemnenn

Asuncioén, 2 0 AV
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de VIDAA
(Netherlands) International Holding B.V.,, contra la Resolucion N 1.008 de fecha 29 de julio de 2020, dictada
por la Direccion de Marcas, y; ====-=======-====== e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de VIDAA
(Netherlands) International Holding B.V. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2
1.008 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Direccion de Marcas.-=---==-============mzmmsemmmeemmmeaamaaoe

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
IO DU ST 0. === === == oo

Que, en fecha 09 de marzo de 2021, el representante convencional de VIDAA (Netherlands)
International Holding B.V. expres6 agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresién de
agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de abril de 2021. -----=-======mencmmemm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “VIDA”, registrada
con el numero 460531 en fecha 1 de Junio de 2018 a favor de HARRIS CORPORATION., Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-por lo que de conformidad al articulo 62
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a [o solicitado (...)".--=-===========smmmmemm oo

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Que en primer lugar, se debe
tener en cuenta la denominacién de ambas marcas, donde a prima facie s e puede observar las diferencias
que existen entre ambas, la solicitud de mi comitente se denomina VIDAA, que consta de cinco letras
estilizadas, la letra “A” de la denominacion de mi comitente, esta especialmente disefiada como la letra “V”
pero invertida, las dos letras “A” estan disenadas como ojos de risa caricaturescos, el diserio de la marca en
su conjunto trae un impacto visual, pues ostenta etiqueta propia. Ademas de tratarse una denominacién de
fantasia pensada exclusivamente por mi representada. Sin embargo, la marca antecedente se denomina
“VIDA”, cuyo significado lo podemos apreciar en el diccionario, es decir, es una palabra de uso comtin que
posee significado propio. La marca base del rechazo esti compuesta de cuatro letras y exclusivamente
denominativa. Por lo cual se puede deducir que las denominaciones en pugna, son conceptualmente
diferentes.../..Que, HISENSE GROUP es una multinacional china fabricante de electrodomésticos y
productos electrénicos con sede en Qingdao, provincia de Shandong, China. Es una.empresa de propi
estatal con subsidiarias que cotizan en bolsa.../..Hisense lanzo oficialmente el n,;z‘eVo e innovador televisor
VIDAA. Esta nueva generacion de televisores inteligentes desarrollados y praduados por H}seng ‘
utiliza 38 tecnologias iINNOVAdoras (...)"-----========== == m e ('“\\, -----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VIDAA Y
ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS)
INTERNATIONAL HOLDING B.V.--=+=-sscsesassssmrsnssnsesesssmsnsnsmssnmssssnsaan m s an e nen s ans s anm s s s an s as

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TET T PUICHED oo re s e s B e S A A A S I M R R

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho 2 CONSHULE VINA IAIEH, ~mmrmmm womm s it o i o e e e o

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos
que la marca en tramite de registro “VIDAA Y ETIQUETA” pretende obtener la cobertura para productos de
la clase 09, presentando su solicitud con la siguiente descripcion: “..Aplicaciones descargables de software
informatico; Software informatico, grabado; computadoras Tablet; Computadoras portatiles; Programas
informaticos, descargables; Videoteléfonos; Teléfonos moviles; Teléfonos Celulares; Aparatos de
intercomunicacioén; Teléfonos inteligentes; Aparatos de television; Reproductores de medios portatiles;
Receptores de audio y video, Decodificadores; Aparatos de control remoto, comprendidos en la clase 09
(NUEVE).....”. En cambio, la marca base de rechazo “VIDA” tiene registrada en la misma clase la siguiente
cobertura: “Centros de gerenciamiento de redes y sistemas de comunicaciones de voz por radio y datos,
comprendiendo algunos o todos los siguientes: radios moviles y portables y controladores de estacion base
electrénica, controladores de comunicacién electronica, y controladores de red electrénicas, y entradas
para redes de radio comprendiendo computadoras, interruptores de computadoras y software de
computadora en el drea de comunicaciones de voz y datos comprendidos en la clase 9 (NUEVE) del Decreto
N¢ 8562 del ario 2012.” Del analisis se observa, una clara diferenciacion entre los bienes que ampara cada
una de las marcas, distincién que no solo radica en la naturaleza y finalidad de sus bienes, sino también en
los canales de distribucién, el perfil del consumidor y el contexto de uso. ----=--==-======-nsmmmrmmmmre e

Que, mientras “VIDAA Y ETIQUETA™ se encuentra orientada al consumo masivo de dispositivos
electronicos (televisores, moviles, entre otros) de uso cotidiano que tienen un caracter eminentemente
recreativo, doméstico o personal. En contraposicién, la marca antecedente “VIDA™ registrada por L3Harris
Technologies, Inc., se halla asociada a sistemas y equipos especializados en comunicaciones profesionales
de voz y datos, con un enfoque claramente institucional o técnico, productos de naturaleza técnica
avanzada, cuya adquisicion y utilizacién estan restringidas a operadores especializados, organismos
estatales, fuerzas de seguridad o grandes corporaciones con requerimientos técnicos especificos. ------------

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el
ambito de proteccién del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su proteccién. En el
caso que nos ocupa, la diferenciacion entre ambas marcas no es meramente formal.o superfiefal, Sio que
responde a una segmentacion clara del mercado, lo cual reduce mgmﬁcatwamem’e la posibi 1dad de que el
consumidor incurra en confusion respecto al origen empresarial de los productos. ,‘ ci cun&tanma

" https:/www.vidaa.com/ )
SEn i v 3 % SR A 2o Do ieda
? htps://www.13harris.com/all-capabilitics/vida-integrated-network-solutions-product-line > AR CErTopeds W' al
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VIDAA Y
ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS)
INTERNATIONAL HOLDING BV, et m e meace s

Resolucién N°

refuerza la viabilidad de una coexistencia pacifica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello
afecte el interés publico ni los derechos de 10s titulares.---=-===-------<sesemmmem oo

Que, 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 registrada posee una etiqueta que
consiste en la palabra “VIDAA” en letras con tipografia redondeada estilizada y las letras finales “AA” sin la
barra horizontal central tradicional que suele cruzar la “A” en la tipografia convencional, creando un efecto
grafico, todo esto dentro de un fondo blanco. La marca antecedente, en cambio, consiste en una marca
QOO NIV, ===

marca solicitada marca base rechazo

v I D/\ /\ DENOMINATIVA

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 disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparacion,
pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decision final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
SOLICItU d QUEOS. = e

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “VIDAA”,
coincide con la razén social de la firma solicitante, VIDAA (Netherlands) International Holding B.V.. En ese
sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razén social que presenta la firma propietaria,
lo cual le otorga proteccién conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo I,
relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones juridicas vinculadas a . ----=====-------cceeeeeeeeeoo

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso publico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podra
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacién social
adoptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comercial tendra el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un dano econémico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercia rma
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 1.008 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “VIDAA Y
ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60524/2019, SOLICITADO POR VIDAA (NETHERLANDS)
INTERNATIONAL HOLDING B.V.---=---ssnnssnmrenmssmsssmsemmsemsemmssm s

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 1.008 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas. --=-=-=-==-=====mmsmmomom oo e oo oo

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “VIDAA
Y ETIQUETA”, clase 09, Expediente N° 60524/201 a a nombre de VIDAA
(Netherlands) International Holding B.V.---------~ e o e
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “KEN”, CLASE 7, EXPEDIENTE N° 800748, -------crrr corrermccmmcocacs

Asuncion, 9 [ A}

VISTO: El estado actual de eStOS AULOS Y, ~----rrsrrrrrrrsromororca oo oo oo
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 4 de
noviembre de 2022, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.----------ccerrrrrrorrorrocrorrrcrr oo

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen 0 no los documentos presentados. --------r-reroorroorrrorrr oo cccccccoccc oo

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones del
Codigo Procesal Civil § Penal, wsssssssssnismaniosssssss st snnissins s o s s e s o b oo e R e OO ORGP REI T

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrd disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas
GQUE CONSIAETE NECESATTIAS. =<~ ol il fffiffiiiiiiiiicsrcs

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “KEN”,
CLASE 7, EXPEDIENTE N° 800748, solicitada a nombre de Shanghai Ken Tools Co. Ltd. y dar continuidad
D 1111 B2 [ () § e s

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): -~-----ecererormmcmmc e

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca KEN”, CLASE 7,
EXPEDIENTE N° 800748, solicitada a nombre de Shanghai Ken Tools Co. Ltd. ~------crcecroccomrcaacmanae

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ~------ererrorrmrrrocoeov

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FUEGO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO
BIMBO, S.A.B. DE C.V, --rnxnsermrmmsammem e meeme s e e e e e

Asuncioén,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PEPSICO, INC.
(NORTH CAROLINA CORPORATION) contra la Resolucién N° 714 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0S0s, Y; -=----=--==--mmnmemmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 19 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de PEPSICO, INC.
(NORTH CAROLINA CORPORATION) e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 714
de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=--===-===--==z=zzzzo2x-

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElaCION INEEIPUESEO. === mmmm e

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, el representante convencional de PEPSICO, INC. (NORTH
CAROLINA CORPORATION) expres6 agravios; y en fecha 19 de diciembre de 2024, fue contestada la
expresion de agravios. Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2024. ------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) en un analisis en conjunto encontramos que entre las
marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, consta de un diseno diferente, si bien constan
de un color caracteristico (purpura), se pueden constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir
pacificamente, los elementos figurativos 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 retne los requisitos de novedad y de
especialidad, exigidos por la ley de Marcas../.. podemos apreciar que no existe identidad en la
denominacién y en la etiqueta, la solicitante demostro originalidad y novedad a la marca requerida, por ello
cabe afirmar que las mismas no podran ser confundidas o asociadas entre si por el publico consumidor.../...
Que, cabe mencionar que basar una oposicion tnicamente en los colores de una etiqueta podria ser
considerado como una forma de discriminacién arbitraria o una practica anticompetitiv, dependiendo del
contexto especifico.../... no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en derecho (...) . -------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: (...) la marca solicitada incurre en la
causal de prohibicion del Articulo 2, inciso d), de la Ley de Marcas N 1294/98, que prohibe el registro como
marca de signos que consistan en colores aislados, dado que consiste basicamente en una etiqueta de color
purpura (lila) con apenas unos pequerios elementos que no le otorgan originalidad ni distintividad alguna,
demostrando la intencién de monopolizar los envases de color lila.../..Que, mi parte se agravia contra lo
expuesto por la a-quo, en primer lugar, porque desatiende completamente el fundamento de nuestra
oposicion, tergiversando los alegatos de hecho y de derecho sobe los cuales se instaura la pretension de mi
representada.../... la oposicion no fue presentada en base a similitudes con la solicitud de registro previa de
la marca “DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT Y ETIQUETA”, clase 30, ni se alegé riesgo de confusion o
asociacion con dicha u otras marcas de mi mandante, sino que tan solo se ha citado dicha solicitud, asi
como varios otros registros de la marca DORITOS y sus variantes, para demostrar la legitimacion activa y el
interés de mi mandante que opera en el mismo rubro de snacks, sindo un competidor que se veria
perjudicado por el registro de la solicitud pretendida por la adversa, que intenta registrar un envase
caracteristica predominante es el uso del color purpura o lila, carente de otros, @mentos dj
suficientes, intentando asi generar un monopolio indebido sibre los envases de dlo co]o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FUEGO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO
BIMBO, S.A.B. DE C.V, =-r=nxsnrnmsarsssnsmsamemssnssmnsnmsns e o o am  em  moemmm m ommmemam enne

PRESENTADO CON UNA “NO REIVINDICACION” DE DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE EL COLOR LILA
DEL ENVASE’, esta prohibida../..La mera adicién de la expresion “FUEGO” en la marca solicitada o de los
pequenos dibujos en amarillo no son capaces de dotar a la marca pretendida de la minima apariencia de
OFIgINAlIAAA (... ) . snmrrsmnmmn s mn s saman s tn s aa s i o o s i R R i i

Que, el solicitante contesta la expresion de agravios y, entre otros argumentos, expresa: “(..) mi
mandante no pretende generar un monopolio indebido sobre los envases de color lila (morado), sino que
pretende proteger una combinacion cierta de colores y elementos, conjunto sobre el cual ya posee
derechos de propiedad../.. mi mandante pretende registrar en nuestro pais un paquete sobre el que ya
posee derechos adquiridos, pues la misma ya cuenta co registros extranjeros tanto de la marca FUEGO y sus
variantes como TAKIS FUEGO y otras como la etiqueta que consiste en el empaque de color lila (morado)

consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal marca y en la clase 30, clase
pedida, ademas de tenerla en otra clase estrechamente relacionada a ella, es decir mi mandante no ha
intentado monopolizar un color ni adquirir el registro de un signo irregistrable a la hora de depositar el
registro de autos sino ejercer un derecho que ya posee, el derecho de propiedad y con la presente solicitud
solo pretende registrar la marca y la etiqueta que ya le pertenecen.../.. Por ende, de denegarse el registro de
la marca FUEGO Y ETIQUETA en nuestro pais se estarian desconociendo los derecho saquiridos por mi
mandante sobre dicha denominacion y etiqueta, en la misma clase pedida, en virtud de sus registros
extranjeros.../..Es mas, la etiqueta que acompana a la solicitud de registro de autos (imagen), comparte
elementos distintivos con las etiquetas que acompanan a las marcas TAKIS FUEGO Y ETIQUETA imagen y
TAKIS FUEGO Y ETIQUETA imagen, ya registradas en nuestro pais bajo los N2 468264 y 577775/2004,
respectivamente, pues todas consisten en etiquetas que contienen empaques de color morado (lila) con
una espiral de fuego, de color amarillo, en su parte superior y un trazo inclinado del mismo color, en la
parte media, dentro del cual esta escrita la palabra FUEGO, conjuntamente con otros elementos. (...)", -------

Que, corresponde a ésta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
O DU S0, = m e

Que, en primer lugar, el apelante se agravia argumentando que la etiqueta de la marca solicitada
incurre en la prohibicién establecida en el articulo 29, inciso d), de la Ley de Marcas N2 1294/98, por
consistir en un color aislado, parpura (lila) carente de distintividad, con minimos elementos accesorios,
presuntamente insuficientes para dotarla de originalidad, alegando que dicha solicitud configuraria un
intento de monopolizar indebidamente los envases de dicho color. Es asi que, al analizar detenidamente la
etiqueta de la marca solicitante, se observa que la misma se compone del disefio de un envoltorio de color
purpura (lila) que en la parte superior presenta un espiral amarillo con efectos de llas
abajo, se ubica la palabra “FUEGO”, escrita en mayusculas de color purpura o

W R 4577
“€ontenidazy
fran]a inclinada que emula un trazo de pintura, de color amarillo intenso : ----- /S A G\ S R
marca solicitante : : '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FUEGO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO
BIMBO, S.A.B. DE C.V. = nmnm e

Que, claramente, la pretension de registro de la marca “FUEGO Y ETIQUETA” no recae en un color en
abstracto, sino en una presentacion distintiva y reconocible del producto que ha sido objeto de uso
efectivo y proteccién. Asi, la argumentacion del apelante resulta insuficiente para demostrar que el signo
solicitado carece de distintividad o que infringe normas prohibitivas, ya que no se configura el uso
exclusivo de un color aislado, sino de una composicion compleja y distintiva,---------=------===zcemmccccooccooee

Que, si bien el apelante sostiene que la oposicion no se fundamenté en similitudes con la solicitud de
registro en tramite, ni se invoco riesgo de confusion o asociacion con dicha marca ni con otras marcas de su
representada, lo cierto es que en el mismo escrito expresa que su interés en oponerse radica en su
condicién de competidor del solicitante. Alega que se veria perjudicado por el otorgamiento del registro,
en tanto este busca proteger un envase cuya caracteristica predominante es el uso del color purpura (lila),
lo que implicaria, en su opinién, un intento de monopolizar dicho color en envases de esa categoria de
LT L Ta L TR ——

Que, esta afirmacion revela una comparacion implicita entre la marca del oponente y la marca del
solicitante, pues se sostiene que permitir el registro de un signo compuesto esencialmente por un color que
identifica a una clase de productos resulta perjudicial no solo para el apelante, sino para la libre
competencia en general. En consecuencia, se evidencia una contradiccion en sus argumentos, ya que,
aunque niega basarse en similitudes marcarias o riesgo de confusion, plantea que el uso exclusivo del color
lila afectaria a toda la industria, lo que supone una relacion directa entre su propia marca y la solicitud de
Lo N 1 O e T R R

Que, en este orden de ideas, corresponde realizar un analisis comparativo entre las marcas en pugna
en sus diferentes planos, el cual permite advertir diferencias sustanciales tanto en su estructura
denominativa como en su presentacion visual. Desde el punto fonético y ortografico, no se observan
similitudes significativas que pudieran inducir a confusién entre los signos enfrentados. La marca solicitada
“FUEGO Y ETIQUETA”esta compuesta por un tnico vocablo, mientras que la marca oponente “DORITOS
DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA” incorpora cuatro vocablos. Esta diferencia estructural tiene un
impacto directo en la percepcion auditiva, ya que ambas expresiones producen impresiones sonoras
distintas, sin coincidencias fonéticas relevantes que puedan inducir al error o asociacién indebida por parte
del CONSUMIAOT L=nmmm ==

FUEGO Y ETIQUETA (solicitada), y
DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT'Y ETIQUETA (oponente)

Que, del mismo modo, al efectuar el cotejo visual entre ambas etiquetas, se constata que no existe
similitud alguna en la disposicién de los elementos, ni en las tipografias, ni en las combinaciones de colores
utilizadas. Cada disefio presenta una identidad grafica propia, sin correspondencias relevantes que puedan
dar lugar a una asociacion indebida por parte del consumidor. Por tanto, puede afirmarse con clari

marca oponente
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FUEGO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO
Y112 O TR, W 055 X 61— S

Que, si bien ambas marcas recurren a ciertos elementos visuales similares, como colores intensos,
imagenes de fuego o efectos graficos dinamicos, tales recursos son de uso comun en la categoria de snacks
picantes, particularmente en la clase 30. El uso del color morado (lila), al igual que del rojo, naranja o
amarillo, asi como referencias graficas al fuego, llamas o explosiones, responde a convenciones propias del
disefio de este tipo de productos, dirigidos especialmente a un publico juvenil. Estos elementos no
cumplen una funcion distintiva en sentido marcario, sino mas bien una funcién descriptiva y sensorial,
orientada a comunicar visualmente una caracteristica esencial del producto: su intensidad de sabor y su
Perfil PiCante, - ==mrmm e e et n e

Que, en tal contexto, el empleo de dichos recursos visuales no puede considerarse patrimonio
exclusivo de una marca en particular, sino que constituye una practica extendida y legitima dentro del
rubro. Su utilizacion concurrente por distintas marcas no supone infraccion marcaria ni apropiacion
indebida, sino una manifestacién del lenguaje visual compartido por el segmento. Por ende, la presencia de
elementos similares en ambas etiquetas no genera riesgo de confusion, sino que obedece a patrones
comunes en la industria. En consecuencia, no resulta procedente pretender la exclusividad sobre
elementos genéricos o de uso comin dentro de la categoria de productos, maxime cuando no existen
coincidencias relevantes en los signos distintivos, ni en su estructura denominativa, fonética o visual. Lo
anterior permite concluir que existe una clara diferenciacion entre las marcas en pugna, que permite su
coexistencia pacifica en el mercado sin perjuicio para los consumidores ni para la libre competencia.---------

Que, ademas, los elementos de uso comuin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de
Marcas que textualmente expresa: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por
un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos contenidos en
ella que fuesen de uso comun o necesario en el comercio”. En consecuencia, el uso del color morado (lila),
responde a una préctica extendida en el sector, y su reivindicacién exclusiva no resulta compatible con el
marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria. ---------=-=-------

Que, adicionalmente, esta Direccion General considera oportuno traer a colacién los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernandez 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 vision de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la
supremacia del elemento dominante que impregna la vision de conjunto de la correspondiente marca. Por
consiguiente, (...) en el caso de que en la comparacion 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 esté 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 grafico
denominativa, el publico demanda los productos en el comercio sefialandolos por su denominacion’...”.-----

Que, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar, que segtn la bsqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, se puede advertir que GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. _(solicjta

cuenta con varios registros concedidos en la misma clase 30, bajo denominaciones yéﬁqdéﬁ%%' i
donde se encuentra coexistiendo también con la oponente, por lo que la solicitud e7}é§jrso;‘s %}w\
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! FERNANDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 714 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FUEGO Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 00741/2023, SOLICITADA POR GRUPO
BIMBO, S.AB. DE C.V. -t

pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no modifican
sustancialmente su identidad visual y fonética.-==========s=ssmsmeseseeeeeeeee e

Marca Clase Registro N° Imagen
“FUEGO” - 30 - 599463 (denominativa)
“TAKIS FUEGO” - 30 - 468264

“TAKIS FUEGO” - 30 - 577775

Que, en conclusion, las marcas en pugna, constituyen dos signos distintivos consolidados en el sector
de snacks, con una reconocida trayectoria en el mercado nacional e internacional. Si bien ambas
comparten ciertos elementos conceptuales relacionados con la categoria de productos a la que pertenecen,
han construido identidades marcarias claramente diferenciadas, tanto en términos graficos como fonéticos
y comerciales. Esta diferenciacion, sumada al posicionamiento especifico que cada marca ha alcanzado
frente a su respectivo publico objetivo, permite concluir que existe una coexistencia pacifica en el
mercado, sin que se advierta riesgo real o potencial de confusion directa o indirecta entre los
consumidores. En consecuencia, no se configura afectacién a los derechos previamente adquiridos ni se
compromete el normal desenvolvimiento de la libre competencia.--=======-=----=-=ssscemmmmnmiaaaeeeeeem e

Que, en base a las consideraciones expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad, es
criterio de esta Direccion General que “FUEGO Y ETIQUETA” es un signo con caracteristicas propias; en
consecuencia, corresponde confirmar la resolucion recurrida. ----==-===========ssmmmeemmcacmiace

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 714 de fecha 12 de julio de 2024 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LitigI0S0s. ===========nmnmm oo

1o

Art.2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “FUEGO Y

ETIQUETA”, clase 30, Acta N° 00741/2023, solicitada

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 824 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE’, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 31749/2021, A NOMBRE DE LAS
FILIPINAS S.A.-----rrnrnmsrmsssssmssmmsnmsmssssssessssssssssssssssn n s an oo oo o oo

Asuncién, | [ MAY <

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de LAS
FILIPINAS S.A. en contra de la Resolucion N© 824 de fecha 24 de mayo de 2022, dictada por la Direccién de
IR B I, ) = e e e e A S S s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 824 de fecha 24 de mayo de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas. ==-=========mmmmm s oo

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
A TIIREEIY. rmmmmammtimmmme e e o o o i i e e i

Que, en fecha 03 de febrero de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
17 de enero de 2024, === mmmmmmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. b) ... los escudos,
distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas personas
juridicas de derecho publico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas
mismas, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)". ==============m == mem o e cee

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Que, la insercién de la
denominacion “LAMBARE”, COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONJUNTO, NO UNICO, proviende de la
finalidad de signara al Centro Medico en la localidad de Lambaré, NO ES LA PARTE ESCENCIAL O
PRNCIPAL DE LA MARCA. QUE la utilizacion de una localidad en la denominacién de una marca es de uso
masivo, natural y de uso comun en los registros de marcas, lo cual da al usuario o potencial consumidor la
facilidad de la ubicacién del sitio. Asi tenemos, la utilizacion en las marcas hartas conocidas, sean de
localidades, Ciudades, Municipios, Barrios, etc. Entre ellos podemos citar: “Shopping Villa Morra”;
“Asuncion Super Centro”; “Asuncién Tenis Club”; “Supermercado Lambaré”; “Vidrieria Lambaré”; e incluso
la marca “LAMBARE’, concedida para la clase 29. En tal sentido, la designacién de “LAMBARE” es
ampliamente usada la marca cuyo registro se solicita “CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE”
es evidentemente una marca compuesta por un conjunto de palabras sumadas a la preposicién “de’(...).-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N°1294/98, las marcas son signos que sirven para di

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia degislacién mardar
P "R \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 824 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 31749/2021, A NOMBRE DE LAS
FILIPINAS S.A.=-==sscsasssscnncsnmsnmasmsm e e e oo e o e o e oo e A e e e o

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el

derecho a CONSHItUIr UN@ MATCa. ========mmmme e oo

Que, el A-quo manifesté que la denominacién solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98
de Marcas, especificamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N° 1294/98 que dispone: “..b) los escudos, distintivos,
emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demas personas juridicas de derecho publico o las
organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas..”. En ese orden de ideas, y
atendiendo a la defensa del interés del ptblico consumidor, corresponde a esta instancia administrativa
realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones
para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------==-==-=smnsmmmmmm e

Que, efectivamente, entre los vocablos de la denominacién en tramite de registro “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE”, resalta el término “LAMBARE’, el cual corresponde a un
top6nimo de uso comun que designa a una de las ciudades mas pobladas del pais, ubicada dentro del area
metropolitana'. Claramente este elemento geografico, por su naturaleza, no aporta caracter distintivo a la
marca, ya que Unicamente sugiere el lugar de origen o la ubicacion donde se prestan los servicios, limitando
asi su capacidad para funcionar como signo distintivo e identificador tnico de servicios médicos o de salud.
Por otro lado, los vocablos restantes, hacen referencia a un establecimiento de salud que ofrece atencién en
diversas areas médicas. Es asi que, por si misma la expresion “CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS” o
en combinacién con el topénimo mencionado, tampoco confiere distintividad al signo solicitado, ya que
describe de forma directa la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar. En
consecuencia, y contrariamente a lo sostenido por el apelante, la denominacion solicitada carece no solo
de originalidad y novedad, sino también de cualquier rasgo evocativo o sugestivo que le permita
diferenciarse de otros signos existentes en el mercado, especialmente en el ambito de los servicios de salud.
Se trata, en definitiva, de una expresion meramente descriptiva y de uso comtn que no cumple con los
requisitos legales para ser registrada como marca distintiva.--===--===«===s==ssmsmmmmmmmee oo

Que, de acuerdo al analisis precedente, y considerando que la titular pretende la siguiente cobertura
de servicios para la clase 44 del nomenclador internacional: “Servicios de consulta médica y estudios
auxiliares de diagndstico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la
clase 44 (CUARENTA Y CUATRO).” Esta Direccion General estima que, ademas de la prohibicion
mencionada por el A-quo, la solicitud igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del
Articulo 2¢ de la Ley N° 1294/98 que dispone: “(...) los que consistan enteramente en un signo que sea el
nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio (..)". Por consiguiente, si ésta
Direccion General autorizase el registro en esas condiciones, estaria concediendo un injusto privilegio a un
titular, mostrando una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a sus servicios,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el erigemn
calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad/son factor
determinantes, como lo es el ambito de la salud. =---------=mssmemmeeo L s

! hutps:/es.wikipedia.org/wiki/Lambar®%C3%AY (Paraguay) i Direcois
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 824 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 31749/2021, A NOMBRE DE LAS
31

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta dependencia administrativa arriba a la conclusién de que
no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida
dictada por la Direccién de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en las prohibiciones legales
establecidas en los inc. b) y e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ------------======sxsmmmmcccmneemmmmmmmmnnena.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N¢ 824 de fecha 24 de mayo del 2022, dictada por la Direccién
de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE?”, Clase 44, solicitada a nombre de LAS FILIPINAS

Art.2°  ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE”, Clase 44, Expedlent 021, solicitada a
nombre de LAS FILIPINAS S.A.-------------zx-meemnne- =g Y EST—— W —

ArtE® NOTIBIGUESE ssessmmesassmsmmrnmssssnscanarascs: -

* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE
DE LAS FILIPINAS S.A === et

Asuncion, 28 MAY 2005

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LAS
FILIPINAS S.A. en contra de la Resolucion N2 911 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Direccién de
e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de LAS FILIPINAS
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 911 de fecha 10 de junio de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas. «---==s====s==mmmmmmmeooeoooee

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L P 0 o s s 4 SR MRS o - e A e A S S

Que, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convencional de LAS FILIPINAS S.A. expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
01 de septiembre 2023.----------mmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. b) ... los escudos,
distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demas personas
juridicas de derecho publico y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas
mismas, En consecuencia no ha lugar a 1o solicitado (...)". ============smmmmmmeeeee e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “..) se constituye en una
DENOMINACION COMPUESTA, conformada por un conjunto de términos, que deben ser analizados en su
conjunto propiamente, y no de manera aislada. De esta manera la insercion del término "LAMBARE ‘como
parte integrante de la denominacion Que, la insercion de la denominacion, justamente integra al conjunto
de la marca pretendida, sin ser el tnico término que la conforme y ello se da la finalidad neta de asignar a
un Centro Médico en la localidad de Lambaré, sin que por ello se convierta en la parte esencial o principal
de la marca en estudio../.. Que, cabe resaltar en ese sentido que la Direccién Nacional de Propiedad
Intelectual ha concedido registros de marcas, bastante conocidas, con denominaciones que contienen el
termino “LAMBARE’, asi como otros términos que hacen referencia a localidades, ciudades, barrios,
municipios, etc., con lo que se demuestra que el uso de los mismos es de practica comiin y masiva, por lo
cual mi comitente no puede verse restringido en su derecho de que su marca “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA’, sea concedida...).------=--=========smmmmmmmmmmeeeemceemmce

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del reg;;gr,s‘ti’fnterp@_) 3
5 N ’
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE
DE LAS FILIPINAS S.A.--n=-=n-snmssnmsmsemsasmsamnemsemmmesmee e e e e oS e o et et

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

derecho a constituir UNAa MArCa, =================nmemmsmm e oo oo oo oo oo oo m o m s m o m oo oo s o m o oo oo

Que, el A-quo manifest6 que la denominacion solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98
de Marcas, especificamente el Art. 2, Inc. b) de la Ley N° 1294/98 que dispone: “..b) los escudos, distintivos,
emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demas personas juridicas de derecho publico o las
organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas...”. En ese orden de ideas, y
atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, corresponde a esta instancia administrativa
realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones
para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.------------=======sssssssssssssmnmsnsnss oo

Que, efectivamente, entre los vocablos de la denominacién en tramite de registro “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE”, resalta el término “.AMBARE’, el cual corresponde a un
toponimo de uso comun que designa a una de las ciudades més pobladas del pais, ubicada dentro del area
metropolitana'. Claramente este elemento geografico, por su naturaleza, no aporta caracter distintivo a la
marca, ya que Gnicamente sugiere el lugar de origen o la ubicacion donde se prestan los servicios, limitando
asi su capacidad para funcionar como signo distintivo e identificador inico de servicios médicos o de salud.
Por otro lado, los vocablos restantes, hacen referencia a un establecimiento de salud que ofrece atencion en
diversas areas médicas. Es asi que, por si misma la expresion “CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS” o
en combinacion con el topénimo mencionado, tampoco confiere distintividad al signo solicitado, ya que
describe de forma directa la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar. En
consecuencia, y contrariamente a lo sostenido por el apelante, la denominacién solicitada carece no solo
de originalidad y novedad, sino también de cualquier rasgo evocativo o sugestivo que le permita
diferenciarse de otros signos existentes en el mercado, especialmente en el ambito de los servicios de salud.
Se trata, en definitiva, de una expresion meramente descriptiva y de uso comin que no cumple con los
requisitos legales para ser registrada como marca distintiva.---------=--=--=-===s=sssssooooooosmoooooose oo oo

Que, de acuerdo al analisis precedente, y considerando que la titular pretende la siguiente cobertura
de servicios para la clase 44 del nomenclador internacional: “Servicios de consulta medica y estudios
auxiliares de diagnostico, en la primer etapa, en segunda etapa servicios sanatoriales, comprendidos en la
clase 44 (CUARENTA Y CUATRO).” Esta Direccion General estima que, ademas de la prohibicion
mencionada por el A-quo, la solicitud igualmente se opone igualmente a lo previsto en el inc. e) del
Articulo 22 de la Ley N° 1294/98 que dispone: “(...) los que consistan enteramente en un signo que sea el
nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio (..)". Por consiguiente, si ésta
Direccién General autorizase el registro en esas condiciones, estaria concediendo un injusto privilegioa un
titular, mostrando una aventajada supremacia al obtener una marca que califique a ' SEIVICIOS,

P
Pirnd

! hups://es.wikipedia.org/wiki/Lambar%C3%A9_(Paraguay)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE
DE LAS FILIPINAS S.A.=-=+s==trnnsnmssmse e e oo oot e e et e e e e me e mmemmme e

acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la
calidad de los servicios ofrecidos, especialmente en sectores donde la confianza y la seguridad son factores
determinantes, como lo es el ambito de la salud. =====-=====-=mmm e

Que, desde el punto de vista grafico, la solicitud en cuestién corresponde a una marca mixta,
compuesta por elementos denominativos y graficos. En el presente caso, la presentacién visual del signo
incluye una etiqueta que incorpora de manera literal la denominacién “CENTRO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS LAMBARE”, utilizando una tipografia simple sobre un fondo azul petréleo. Sin embargo, dicho
disefio carece de elementos distintivos que permitan diferenciarlo de otras marcas similares en el mismo
sector, este elemento no aporta novedad ni distintividad al conjunto marcario:-------=====-=====sssmmmeeeeomoooo.

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

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta dependencia administrativa arriba a la conclusién de que
no es viable su reglstro en esas cond1c1ones pof tanto, corresponde Conﬁrmar la Resolumon cum%;

* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 911 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 35630/2021, A NOMBRE
DE LAS FILIPINAS S.A.--------sscnsscmmsmcmsmmssmmssssssssssasnn s ass s me s mnss s ns s mes s mns s mmssnmeas s anemmn e e

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N2 911 de fecha 10 de junio del 2022, dictada por la Direccion
de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA”, Clase 44, solicitada a nombre de
T 181 A Y PRSP ————————————————————

Art.2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CENTRO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS LAMBARE Y ETIQUETA” ase 44, Expediente N°
35630/2021, solicitada a nombre de LAS FILIPINAS S.A.-----=-=---msmcommnneflm e mmm e oo

Art.3°  NOTIFIQUESE.---rs--seresmmsmmimusnnmnmnmsnsmnsmemss s e n o "x” ---------------------------

,.,-
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSE

ASUNCION ESPINOLA ESTECHE. ----s==xmcnrsnscsmsmtmramamemssememe e ememms e tsesecemmememe e smemeeemeeeeememememes
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Asuncién, £ /

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por ELIAS JAVIER CASCO, bajo patrocinio de la Abg. y
Agente de la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual, ANA CAROLINA PAIVA, en contra de la
Resolucion N° 226 de fecha 21 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,

Y oo e oo

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 se presenta ELIAS JAVIER CASCO, bajo patrocinio de la Abg. y
Agente de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual, ANA CAROLINA PAIVA, e interpone Recurso de
Apelacion en contra de la Resolucién N° 226 de fecha 21 de marzo de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litiglos0s. -==-=====------xsaammmeeee

Que, en fecha 30 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de julio de 2024, ELIAS JAVIER CASCO, por derecho propio y bajo patrocinio de la
Abg. y Agente de la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual, ANA CAROLINA PAIVA, expreso agravios;
y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresién de agravios. Esta Direccién General llamé
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024.---------<-<eesesseeeooe e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que analizando la marca JCJOSEPH COIFFURE Y
ETIQUETA (Solicitada) vs. JC JAVIER CASCO ESTILISTA (Oponente), se puede concluir validamente que la
marca en cuestion no podran de manera alguna causar confusioén directa ni indirecta en error al publico
consumidor, dado que la marca impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la
marca solicitada JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA los elementos necesarios para su registro que son
novedad y especialidad, alejando cualquier posibilidad de confusién, asociacién o dilucién de la marca
registrada como alega el oponente por lo que las mismas pueden coexistir pacificamente, constatindose de
esta forma que la marca no guardan ninguna relacién ni confundibilidad. ../.. Que, haciendo un analisis
minucioso de la marca en controversia podemos notar que la marca solicitada JC JOSEPH COIFFURE Y
ETIQUETA y la marca oponente JC JAVIER CASCO ESTILISTA gramaticalmente al primer golpe de vista no
existen entre las mismas similitud denominativa en los planos visual, ortografico, conceptual y por sobre
todo fonético: y cabe también mencionar que las mismas estan coexistiendo con la marca ya registrada JC
JUAN CIERVO, Reg. n° 531.361, misma clase 44, lo que nos da la pauta que la denominacién JC es de uso
comun para los que tengan los nombres con las iniciales ],C, que no existe impedimento para que JC
JOSEPH coexistan con ellos en igualdad de condiciones como lo expresa nuestro ordenamiento juridico en
la materia. .../.. Que, la marca en pugna: (solicitante) vs. (oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible
apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi tambié b
fonético. Esta Direccién considera que, aunque las mismas compartan algunas let, ;g\“‘é%mg%
plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registira
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSE
ASUNCION ESPINOLA ESTECHE,------r-=-s=rs=sssaseansaneansancezneas e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ELIAS JAVIER CASCO y manifiesta: “(..) Esta
jefatura sostiene que la sigla JC es de uso comun para la clase 44, y menciona la coexistencia de la marca JC
JUAN CIERVO reg. N° 531.361, misma clase 44, es cierto misma clase, para cubrir servicios como: Alquiler de
equipos agricolas. alquiler_de material para explotaciones agricolas. eliminacion de malas hierbas,
pulverizacion aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos quimicos para uso agricola, servicios de
control de plagas para la_agricultura_la acuicultura, la_horticultura y la silvicultura. No guarda
absolutamente relacién alguna a lo que es servicios de peluqueria o estética para el cuidado de la belleza y
persona, motivo por el cual los examinadores consideran que no guarda relacion de servicios a lo que cubre
JC JAVIER CASCO ESTILISTA, en la cuestion de que ambas marcas comparten el vocablo JC existe un grave
error de apreciacion por parte de la A-quo, ya que ella misma se encarga de esbozar esta realidad y luego la
demerita incoherentemente manifestando que la supresién del vocablo JC otorga a la marca solicitada la
distintividad necesaria con respecto a la marca registrada, teniendo en cuenta la vision de conjunto de
ambas. Resulta poco légico considerar que la marca JC JOSEPH COIFFURE pueda tener coexistencia
pacifica, con la marca anteriormente registrada JC JAVIER CASCO ESTILISTA, siendo que la identidad es
plena en uno de sus elementos preponderantes y ademas este es reconocido por la propia jefa de Asuntos
a7 Fo X 0

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “(..) Se agravia el apelante del
argumento de la resolucion recurrida referente a la condicion de uso comun de las siglas JC en la clase 44,
alegando que el registro invocado, JC JUAN CIERVO, cubre servicios diferentes a los prestados por el
recurrente y mi mandante, que son los de peluqueria. .../.. Sobre el punto, es sabido que, para declarar
como de uso comun a una palabra o particula, esta debe estar repetida en otras marcas registradas, por
diferentes titulares, en una misma clase, NO necesariamente para los mismos productos. Este seria otro
supuesto que no es el que nos ocupa. .../.. En este caso, la A-quo tomé el criterio de que, al estar presente en
otra marca, dentro de la MISMA clase, siendo las siglas del nombre que compone el conjunto marcario, se
vuelve posible la coexistencia, y continuando en el orden de los agravios, sobre este ultimo punto, es
importante resaltar que, categoricamente, las siglas JC no es el elemento preponderante en los conjuntos
marcarios NI de la marca registrada a nombre del apelante, que es intensamente conocido en el mercado
nacional y hasta internacional como JOSEPH COIFFURE. ../.. Disentimos totalmente en el analisis del
apelante, también en este punto, ya que, claramente se confunde al tratar de rebatir el argumento
correctamente esbozado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos al hablar de que cada signo
(registrado y pretendido) cuenta con una identidad propia, en un analisis en conjunto, ya que esta hace
referencia al Art. 1 de la Ley de Marcas, que habla implicitamente de la capacidad distintiva que deben tener
los signos pretendidos como marca. .../... Claramente, la distintividad del conjunto marcario pretendido por
mi mandante es patente y contundente, llegando incluso al extremo de ser una MARCA NOTORIA en
nuestro pais, la regién y varias otras regiones del mundo, siendo este status al que pocas marcas llegan, por
lo que gozan de una proteccion especial por parte del sistema de propiedad intelectual del mundo, no solo
€11 NUESLTO PAIS. (...) === === === oo ooooooooooooooossoossssssssssssooooees

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I IS 0., s e o

Que, en primer lugar, se debera examinar si entre los signos confrontados
semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusion (di oing
el publico consumidor. Que, respecto al cotejo entre la marca “JC JOSEPH COIE RI}Y:(EI'[
(solicitada) y la marca JC JAVIER CASO ESTILISTA Y ETIQUETA” (oponente), vemos que al iniciar

P

NN
Abg, Cliigligamela Sgstaido
Directora GeneTx i
!ii:cc:ibnﬁuncral‘drPrr‘pfu\ml‘dumu‘

Dircccion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE JOSE
ASUNCION ESPINOLA ESTECHE. ------------ U S

Que, en consideracion a lo manifestado por la solicitante en su escrito de contestacién de agravios
“..En contrapartida, mi mandante se encuentra en el campo del estilismo, desde hace mas de 20 afios con
una trayectoria sostenida y en crecimiento constante, que se trasluce en mas de 27 franquicias en TODO EL
PAIS, sin mencionar su fama a nivel internacional..”. —«--=-=========sxxesememee oo

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad, corresponde
analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella
ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar
la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: “La antigtiedad de la marca, un
empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante”. En ese sentido, consta en el expediente
documentacién que acredita que la marca “JC JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA” posee caracter notorio
dentro del territorio nacional en el ambito de servicios de peluqueria y estética. Tal notoriedad amplia su
nivel de proteccién marcaria, tanto frente a signos similares como frente a registros posteriores. La doctrina
sefiala que la notoriedad implica un plus distintivo que refuerza la percepcién individualizada del signo por
parte del publico, asi expresa el autor Bercovitz Rodriguez-Cano, diciendo “La notoriedad implica un
conocimiento extendido y una asociacion inmediata del signo con el origen empresarial, reduciendo
sustancialmente el riesgo de CONfUSION ™. ——------=-=smm s m oo

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 226 de fecha 21 de marzo de 2024 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. ---=-===-=======nsmmsmnammamae oo

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “JC
JOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA” lase 44, Expediente. N° 22113440, solicitada a
nombre de JOSE ASUNCION ESE 6°L'A S e e —

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula. ﬁi

- Dirgctora
Dire m[n(muzldc} (APHdA
cion Nacional de Pro

* Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
“ Bercovitz Rodriguez-Cano, “Tratado de la Propiedad Industrial”, Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p. 456.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 226 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "JCJOSEPH COIFFURE Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 22113440 A NOMBRE DE ]OSE
ASUNCION ESPINOLA ESTECHE. ------==--=c-cssesassnassmcncmcnmmnnnnannmnnamanomn e macnnnnaes

de los signos debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla
general en el derecho marcario, sin descomponer o desmembrar los elementos que los conforman, es
decir, el analisis debe realizarse con una visién integral y en conjunto, teniendo en cuenta su unidad
ortografica, fonética, conceptual o ideolégica y grafica o figurativa. En cuanto a la apreciacién de conjunto,
segtn el cual la comparacién entre signos debe atender la impresién global que provocan en el consumidor
medio, teniendo en cuenta todos los elementos que componen las marcas, y no centrandose en
coincidencias parciales o fraccionadas, el Dr. Carlos Fernandez Novoa, se refiere a la confundibilidad de
ciertos elementos diciendo: “La confundibilidad debe juzgarse atendiendo a la impresién de conjunto que
las marcas producen en los consumidores, mds que a una coincidencia literal de ciertos elementos™'. —-----

Que, en el caso presente, si bien ambas marcas comparten las iniciales “JC”, los restantes elementos
nominativos (“J/OSEPH COIFFURE” vs. “JAVIER CASCO ESTILISTA”) son suficientemente diferenciadores,
tanto en lo fonético como en lo conceptual. La estructura, longitud y elecciéon de palabras producen una
impresion claramente distinta en el publico objetivo, por lo que, el autor Ricardo Antequera Parilli expresa:
“la coincidencia de letras iniciales o secuencias comunes no basta para concluir en la existencia de
confundibilidad, si el resto del signo ofrece rasgos distintivos que le imprimen personalidad propia™.
Ademas no corresponde atribuir a la sigla “JC” un caracter exclusivo, dado que se trata de una combinacién
de letras usualmente empleada como abreviatura de nombres propios. El signo “|C”, por si solo, no ostenta
la fuerza distintiva suficiente para monopolizarse por un Gnico titular en el ambito de los servicios de la
0

Que, en cuanto a los elementos graficos o figurativos, se debe mencionar que la etiqueta de la marca
solicitada cuenta con la iniciales “JC”, que aparece en la parte superior, dentro de un cuadro doble con
bordes, lo que lo separa visualmente del resto del conjunto; la palabra “OSEPH” es el elemento
preponderante que se presenta en mayusculas grandes y claras, con una fuente moderna y espaciada;
debajo, en una fuente mas delgada y estilizada, aparece la palabra “COIFFURE”, mientras que en la
oponente las iniciales “JC” se encuentran dentro de un circulo, ubicado en el extremo izquierdo; al costado,
aparece el nombre completo del estilista: “JAVIER CASCO” en mayusculas/mintsculas y “ESTILISTA” en
mayuUsculas destacadas con tipografia mas gruesa; la Etiqueta tiene una estructura horizontal. tipo franja
rectangular, que del cotejo de ambas se advierte que el impacto visual es diferente y que ambas poseen
elementos diferenciadores.-=====-===smmmmm e

MARCA SOLICITADA MARCA OPONENTE

Javier Casco
ESTILISTA

' Carlos Fernandez Novoa, “El Derecho de Marcas”, Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 325.
? Ricardo Antequera Parilli, “La proteccion marcaria”, Legis, Bogota, 2006, p. 147.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 971 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASTER’, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1832230, A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE
S A e et e meeen

Asuncioén, 4 /

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARURI SPORTS
FISHING TACKLE S.A.. en contra de la Resolucion N° 971 de fecha 4 de septiembre de 2019, dictada por la
DITOCEHOTY (0 IAATEAS, Jjmmmmmrommemommmrm om0 5 S5 mmm o i At e RS RS

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A.. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N2 971 de
techa 4de septiembre de 2019, dictads porla Difeccibm de Mapgag -«

Que, en fecha 25 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
e 4oL Lo e R

Que, en fecha 19 de agosto de 2020, el representante convencional de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A.. expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020.------=====-<xxmmsmmmmmmeeeie e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca
“MASTER” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. que habiéndose realizado Ia
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
“SEA MASTER’, registrada con el niimero 454517 en fecha 22 de enero de 2018 a favor de MARINE SPORTS
S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6° de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)” ----======-=-==---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Sin embargo, verificado el
sistema informatico de la DINAPI, bajo la denominacién de MASTER, se observa que hay un sinfin de
marcas concedidas con la inclusién en su denominacion de la palabra MASTER, formando una palabra
compuesta, e INCLUSIVE con esa sola DENOMINACION, en ambos casos EN LA MISMA CLASE. Al respecto,
corresponde senalar que los otorgamientos de tales marcas se dieron antes de la vigencia de la Ley de
Marcas, como asi mismo, bajo el amparo de la actual, N° 1294/98. (...)", —============smmmmeemmcemmmaemcaeeeee

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N°1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legﬁamon marcaria, ciertas
restricciones para el reglstro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hor’é,de conader:;u‘ a viabilidad

/LnerlII(Hﬂd
i de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 971 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MASTER”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1832230, A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “SEA MASTER”
y la solicitud de registro de la marca “MASTER”, se evidencia que la parte principal de la denominacion de la
solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que “MASTER”
es idéntica a la base de rechazo “SEA MASTER”, diferenciandose simplemente la marca base de rechazo por
el agregado del vocablo “SEA”. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gréfica y fonética

entre 1as MAICAS €N PUGNA:-=====n=n=====rmrss s rrmm oo o oo ooosssssisessseenssoooooees

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO
MASTER SEA MASTER Y ETIQUETA

Que, asimismo, el signo solicitado consiste en la expresion “MASTER”, pretendiendo amparar
servicios comprendidos en la clase 35, concretamente: “Servicios de importacion, exportacion,
comercializacion y publicidad de articulos para pesca”, mientras que del analisis de antecedentes se verifica
la existencia del registro marcario “SEA MASTER”, vigente en la clase 28. para distinguir “productos como
cafias de pescar y articulos de PesCa’.------«-==========mmmm e e

Que, en ese orden de ideas, la confusion ideologica resultaria incuestionable pues, tanto la firma de la
marca registrada MARINE SPORTS S.A., como la firma solicitante MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.,
comercializarian productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial
donde se exhiban los productos de ambas firmas, caeria en la conclusién de que los articulos ofertados
podrian poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca
Ia saninsion en el priblico COnSIMERUE, = o s s sesus s s ass s s ws oo s Sensngyam ST

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mas
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 disposicién de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusién de elementos

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacién de la PIIMEIA” . ===

Adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En_efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dzluciéni—?‘a’izda creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla imph(’éz';'e}”orjgen dee éste—sSj se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico Consumjdor}(/ii?_ no sabra elfonigen de lps
PTOCICEOS (o)™ wmnmmsmmsmimmen s nemm s s s s R R S e - ‘.

o e

ax /o
> .

e Cristaldo

= FertorrGencraNnterina

cion General de P

;ion Nacional de Prepieaad Intelectual

i . ; < .
) Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.
OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 971 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
‘MASTER”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1832230, A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE

Y N

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. ---------------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 22

10

Art.3

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolucion N° 971 de fecha 4 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. «--==-------==smmmmmme oo

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “MASTER?”, clase 35,
Expediente N° 1832230, solicitada a nombreMARURI SPORTS FISHING TACKLE

agwcr;\\}ul te!
Direccidn General de Propicdaf Inc
Direccion Nacional de Propieda
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°1990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“POLY-FEED 19-19-19”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/08290, A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A ---===-zznnu-

Asuncion, |

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AGRO
SANTAFE S.A. en contra de la Resolucion N° 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, y;--=====sssssssmssm e e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de AGRO SANTAFE
S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 1990 de fecha 29 de diciembre de
2020, dictada por la Direccion de Marcas. ------««==========ssmmmmmmmmmmmmeaooo e

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
L R O

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022, el representante convencional de AGRO SANTAFE S.A.
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para resolver
en fecha 13 de diciembre de 2022.---------eseer e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que la solicitud de registro de la marca
“POLY-FEED 19-19-19” ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e)
. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.”, La denominacién se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los
productos que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)"---=============ssereeceeeeeeee-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Cabe poner resalto que se
encuentran debidamente registradas las marcas mencionadas a continuacién: PPP POLY, Clase 9, Reg. No.
507.694, concesion/Vigencia 26 de agosto de 2020, Propietario: Plantronics Inc. (USA), POLY, Clase 3, Reg.
No. 479.217, Concesion/Vigencia: 22 de junio de 2019, Propietario: Henkel Ag. & Co., Kgaa; POLY- VI-FLUOR,
Clase 5, Reg. No. 398.415, Concesion/Vigencia: 28 de junio de 2024, Propietario: Mead Johnson & Company
LLC (USA): POLY-GLASS, Clase 17, Reg. No. 539.850, concesién/Vigencia: 03 de enero de 2032, Propietario:
Multiplastic S.A. (Arg); N.A. POLY-ESPUMA, Clase 17, Reg. No. 539.849, Concesion/Vigencia: 03 de enero de
2032. Que no queda claro el Fundamento de la Resolucién No. 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020 al
mencionar el art. 2 Inc. e) de la Ley 1294/98 como base de objecion, cuando la informacién oficial de Ia
DINAPI muestra los registros mencionado mas arriba y que sirven de suficie ejurisprudencia para
demostrar que la marca de mi mandante puede TAMBIEN obtener su registro aja f)‘g?b de:n
Marcas ../.. Que niego categéricamente el fundamento, del Director de /\fa?ca@.quectﬁ i
Resolucion No. 1990/2020. dado que NO TUVO EN CUENTA los registros ya cofcedidos'ante a\l

Yl -

' ¢ s
Abg. Clagidia Patyel:
DifeCtora Genefal
Direccion General de Propicdad s

Direccion Nacional {2 Prey
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°1990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“POLY-FEED 19-19-19”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/08290, A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A.-------------

demuestran claramente que a los mismos NO le afecté lo dispuesto en el Art. 22, Inc. e) de nuestra Ley de
Marcas .../.. Que es evidente que el Examinador, en el informe acercado al Sr. Director de Marcas, no analizé
la situacién como corresponde y no mencioné los registros que se encuentran en plena vigencia mas arriba
detallados, situacién que desembocd en Ja Res. 1990/2020 (...)". =-====-====smmssmnsssmsassmsmomenmnn o oo

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

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“POLY-FEED 19-19-19” fue presentada para cubrir servicios de la clase 01 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “Productos fertilizantes comprendidos en la clase 1 (Uno).”---==-=--=======-==--=--=-

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “POLY-FEED 19-19-19” resulta
descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas
propizs de los servicios quie se desea AMPATAE, *—sssscsmmemmsursmmmm o s s S s

Que, la marca solicitante busca protecciéon para productos de la clase Ol, particularmente para
“Productos fertilizantes comprendidos en la clase 1 (uno) (...)". La denominaciéon “POLY-FEED 19-19-19”
alude a una gama de fertilizantes de alta calidad, caracterizados por su completa solubilidad en agua y
disenados para la nutricién vegetal integral. Al analizar la denominacion, se observa que el prefijo POLY
sugiere la presencia de una considerable cantidad o diversidad de componentes dentro del producto. Por
otro lado, el término FEED evoca la idea de "alimentar" o "nutriente", siendo un vocablo cominmente
empleado en el ambito de productos fertilizantes, alimentos destinados a animales e incluso en sistemas de
suministro de nutrientes. El componente numérico 19-19-19 constituye una féormula estandar reconocida en
el sector, indicativa del porcentaje de los macronutrientes primarios: Nitrégeno (N), Fosforo (P) y Potasio
(K), respectivamente. En consecuencia, la denominacién “POLY-FEED 19-19-19” no hace mas que describir
de manera directa y precisa la naturaleza intrinseca y la composiciéon quimica esencial del producto en
cuestion. Se trata, por lo tanto, de una mera descripcién funcional o técnica de una mezcla fertilizante que
contiene nutrientes NPK en una proporc1on espec1ﬁca de 19-19-19, carec1end0 bamp,_ o de elementos




N DIRECCION NACIONAL DE r
(; PROPIEDAD (& * GOBIERNO pri. | PARAGUAI

# INTELECTUAL * PARAGUAY ' REKUAI

o . »

‘ﬂ‘f,‘ ('
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°1990 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“POLY-FEED 19-19-19”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/08290, A NOMBRE DE AGRO SANTAFE S.A.----==-zxnex

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jcual seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mas aun
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la
calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no
cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca,------=------------ceeecceecee-ev

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho exhaustivamente expuestas en el presente
analisis, y habiéndose llevado a cabo un examen minucioso y detallado de la registrabilidad de la solicitud
de registro en cuestion, esta Direcciéon General, tras una deliberacién exhaustiva y fundamentada en la
normativa vigente y los antecedentes del caso, arriba a la firme conclusion de que, en las condiciones
actuales y con los elementos presentados, no resulta viable proceder con el registro solicitado. Por
consiguiente, y en estricto cumplimiento de los preceptos legales aplicables, se considera procedente y
necesario confirmar en todos sus términos la Resolucién previamente recurrida, la cual denegaba el
registro por las razones que en su momento fueron debidamente notificadas y que se ratifican mediante la
e L

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

Art. 1¢ CONFIRMAR la Resolucién N° 1990 de fecha 29 de diciembre de 2020 dictada porla
Direccion de Marcas. =---===--=--=-mmsm oo

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registr%

{4 marca “POLY-FEED 19-19-19”,
clase 01, Expediente. N° 20/08290, solicitada a ngi %rg de AGRC AFE S.A. ------

<
fls /

Art.32  NOTIFIQUESE. ,e—\x
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“BONNA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 9212886, A NOMBRE DE CEVAL ALIMENTOS S.A.-----=-=-===csnsaananan

r

Asuncion, £

VISTO: El estado actual de estos autos , ----=-===xmmmmmmmm oo
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 07
de marzo de 2008, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ---------=-----=-=ssomsemmmroio

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

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacién que el Art. 350 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimara a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se
encontraren en su poder. c) De ellas se dara vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas que
CONSIAOT @ MO CESATTaAS. ===~ === === m o oo

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “BONNA”
Clase 29, Acta N° 9212886, solicitada a nombre de CEVAL ALIMENTOS S.A., y dar continuidad a su
R ATIHTEAICTI. oo st ot R 8 0 S 5 S B i B R 6 i

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
o L= T b L R

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “BONNA”, Acta N°
9212886, Clase 29, solicitada a nombre de CEVAL ALIMENTOS S.A.
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Resolucion N° & L.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M
MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA
CRUZ LTDA.+--=s--=s==ssssssussnsmsnnnmssssess o mmas osm e s s o s oo o e o e e e

Asunci()n,z ] M

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SOUZA CRUZ
LTDA. en contra de la Resoluciéon N° 1.461 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Direccién de
M arCas, Y === mm o m oo e e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de SOUZA CRUZ
LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion No. 1.461 de fecha 11 de noviembre de
2019, dictada por la Direccidn de Marcas.--==--=-====s==mmsmmmm e e

Que, en fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacibn interpuesto.=s=-==ssmcessmmmmsrsecnane s tn s s e s S s RS nn e s m e ma e mn S Se s ene e se St ss R s e SRR SR n e s n e

Que, en fecha 20 de agosto de 2021, el representante convencional de SOUZA CRUZ LTDA. expres6
agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
07 deseptiembre €e 207].~-= r-sstommntmrnsn it e nr st e e e e e e A S e R S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(...) la solicitud de registro de la Marca “M MINISTER
SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que
habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca “MINISTER”, registrada con el nimero 428.073 en fecha 8 de agosto de 2016 a favor
de TABACALERA BOQUERON S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOHICIAdO (.. === oo oo o oo e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Que, el rechazo de la solicitud se
funda, segun lo expuesto en el considerando de la resolucién recurrida, en la existencia de la marca
“MINISTER”, registrada con el nimero 428.073, Clase 34 Int., en fecha 17 de agosto de 2016, como renovacion
del registro anterior No. 202.754 de fecha 8 de mayo de 1998 y este como renovacion del registro anterior
No. 122.980 de fecha 1 de julio de 1987 a favor de la firma TABACALERA BOQUERON S.A. .../.. Que, es de
suma importancia destacar lo que el Director de Marcas paso por alto es que mi mandante, ya tiene
registrada su marca “MINISTER SPECIAL LIGHTS y ETIQUETA en la case 34 bajo el Reg. No. 365.210 de fecha
19 de julio de 2012; como renovacion del registro anterior 255.571 de fecha 24 de marzo de 2003, como
renovacién del registro anterior No. 159.322 de fecha 9 de diciembre de 1992 y este a su vez renovacion del
registro anterior No. 105.129 de fecha 16 de diciembre de 1982, a favor de mi maad%'nte S@UZA CRUZ LTDA.
../.. Que, en tal sentido, mi mandante NO SOLO TIENE un DEEE_CQQ_A&QW sobre la marca

“MINISTER” en nuestro pais, sino PRIORIDAD EN EL REGISTRO (...)” .-=----==--- 0 W S

i

A

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del\<1§_t-2curs? i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M
MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA
01107/ 1y 5 S —

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparte el vocablo “MINISTER”, no necesariamente causaran confusiéon en el seno del publico
consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresién muy diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusiéon entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista
la diferencia existente entre las MISImMas: «===-========smm s s mm e

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO
M MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA MINISTER Y ETIQUETA

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinci6én fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. La marca solicitada contiene elementos adicionales -M,
SPECIAL, LIGHTS-, lo cual conforma un conjunto visual, fonético y conceptual que difiere claramente de la
marca base de rechazo “MINISTER Y ETIQUETA” aislada. Conforme al articulo 1 de la Ley 1294/98, la
distintividad debe apreciarse en su conjunto y no en forma desmembrada.--------==---=---=ssseemmmemmac e

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

Que, el titular de la marca solicitante, SOUZA CRUZ LTDA, ampara su peticion en la posesion de un
registro prioritario y aun vigente de la denominacién “MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”,
correspondiente a la clase 34, bajo el nimero de registro 541.096, concedido el 16 de diciembre de 2022.
Dicho registro no es un hecho aislado, sino la continuidad de una larga trayectoria marcaria, siendo una
renovacioén del registro N° 365.210, otorgado el 19 de julio de 2012, el cual a su vez fue una renovacion del
registro N° 255.571, de fecha 24 de marzo de 2003. Esta cadena de renovaciones se retrotrae ain mas,
incluyendo el registro N° 159.322, fechado el 9 de diciembre de 1992, y su precedente, el registro N° 105.129,
del 16 de diciembre de 1982. Esta extensa historia registral evidencia una presencia ininterrumpida de la
marca “MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA” en el mercado, antecediendo de manera considerable al
registro N° 428.073 de la marca base del rechazo, que fue otorgado el 17 de agosto de 2016. Este Gltimo
registro también es fruto de renovaciones, proveniente del registro N° 202.754, de fecha8 demayo de 1998,
y a su vez del registro N° 122.980, del 1 de julio de 1987. Un aspecto crucial a destacar es que, a pesar d
existencia de ambas marcas durante un periodo prolongado, no se han susc1tadp confu51o

consumidores. Esta coexistencia pacifica en el mercado refuerza la distintividad de la marca’

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M
MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA
o172 1 0 - B i i

debilita el argumento de posible confusién que podria esgrimirse para su rechazo. En este contexto, el
principio de prioridad registral, consagrado en los articulos 14 y 15 de la Ley N2 1294/98, se erige como un
fundamento legal sélido para la procedencia de la solicitud actual. Este principio fundamental del derecho
marcario otorga preeminencia a aquel que primero obtuvo el registro de un signo distintivo. La finalidad de
este principio es clara: evitar la confusion en el mercado y garantizar al titular original la exclusividad en el
uso de su marca. La preexistencia del registro de la marca “MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”, con
una antigliedad de cinco afnos anterior al registro, y el uso continuado de la misma por parte de SOUZA
CRUZ LTDA, son elementos probatorios contundentes que sustentan la validez de la presente solicitud. La
cronologia de los registros es un factor dirimente en este anélisis, favoreciendo de manera inequivoca a la
marca “MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”, cuyo registro primigenio le confiere una posicién
preferente e incuestionable frente a registros posteriores, en aplicacion estricta del principio de prioridad
1T ed R0 Y R

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna.
Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con fondo gris y letras negras con tipografia
diferenciada, mientras que la marca base de rechazo no cuenta con etiqueta alguna, reforzandose ain mas
la distintividad de la solicitud dg aumtos, —=---=-wemmmmmrmmmr o i s e s i e

MARCA SOLICITADA
@ 1§ A
(M| 11 | BRI
' 23, : I
Minister : AT
I ' r V] i.
I TR N
IR o [
g  tnisTER B

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacion es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
esta demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasfa, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor. --------------

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el angécedente;en 1gualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas proplas que la hacen dlferente erlgmal y dls '

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.461 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “M
MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUETA”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 16/61148 A NOMBRE DE SOUZA
CRUZ LTDA, =rnereesmsnmemmemmemmsmemmsmemmsmes s s es s s s o oo A A o e ottt et e mam e e

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1.461 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. ===-=====-=====smmmmm oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de e la sehc;tud de registro de la marca “M
MINISTER SPECIAL LIGHTS Y ETIQUE‘:I’A , clase 34, Expediente N° 1661148,
solicitada a nombre de SOUZA CRUZ LT'DA

(<]

Art.3 NOTIFiQUESE.

enlw M opi H hﬁr'r“
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SWITCH”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC. - meememmeneas

Asuncién, ) 7 NAY U4

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. en contra de la Resolucién N° 234 de fecha 16 de junio de 2020,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------=--<<====xx===cmmeeammmeee oo

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de BRITISH
AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 234
de fecha 16 de junio de 2020, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=--=----=s==sommmnaannns

Que, en fecha 02 de febrero de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 17 de marzo de 2021, el representante convencional de BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC. expres¢ agravios; En fecha 03 de junio de 2021, la representante convencional de la firma
oponente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. present9 el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 03
de junio de 2021 se llamo6 Autos para ReSOIVeT,-----=====nmmmmmmmoooooooooe i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, analizando las marcas SWITCH (marca
solicitada) vs. TERMINO DESCRIPTIVO (marca oponente), en un andlisis en conjunto encontramos que la
misma no puede ser registrada por ser de uso comun y necesario en el comercio.../... La misma no puede ser
monopolizada por un solo industrial o comerciante.../... Por lo tanto estamos delante de una marca que no
reune los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../.. Ademds es sabido que
las denominaciones descriptivas no son son registrables como marcas por carecer de fuerza distintiva,
puesto que lejos de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, dan al ptiblico consumidor Ia
informacion de que producto o servicio se trata../.. Las denominaciones descriptivas son necesarias al
comercio, de permitirse su registro a nombre de un tnico titular se estaria vedando el uso de estas por
parte de los demds competidores del mismo sector.../.. Por todo lo expuesto es criterio de esta Direccién

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. y
manifiesta: “(..) En tal sentido mi mandante tiene registrada en nuestro pais sus marcas “CLICK SWITCH
REFRESH”, Clase 34, Registro No. 453335; “K IKON SWITCH”, Clase 34. Registro No. 517.811 y “KENT IKON
SWITCH” Clase 34 Registro No. 517.812".../... Debemos recordar que nuestra jurisprudencia administrativa ha
venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la existencia de partes comunes no constituye ébice
para el registro de una nueva marca si ésta incluye otros elementos capaces de integrar un “conjunto” que
resulte distintivo con relacién a la opuesta../.. En el caso de autos, contrariamente al analisis y conclusién
plasmada por el inferior en la Resolucién recurrida, no existe posibilidad alguna de confusién e
signos en pugna../.. En consecuencia, resulta claro que la marca SWITCH posee suficiente distintivida
para que ésta Direccion disponga la procedencia de su registro.../.. Por tanto, a la Sefiora Directorasso
dicte resolucion revocando la Resolucion N° 234/2020.------------mremmeemeeemmemeenee oo i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SWITCH”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC. ---n-nxsmssmsamsamsmmemmem e e oo

Que, la representante convencional de la firma oponente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A .presenta
el escrito de contestacion de la expresién de agravios y entre otros argumentos dice “(..)"Mi mandante
reconoce plenamente la existencia de las citadas marcas que con el vocablo SWITCH ya tiene registradas la
solicitante, pero es justamente por la presencia de otros vocablos que acomparian a dicha palabra y dotan a
la denominacién de distintividad y originalidad, permitiendo su registro../... La palabra SWITCH constituye
una designacion descriptiva para la clase 34.../.. Se encuentra en idioma inglés es traducida al espanol como
CAMBIAR, lo cual trasladado al campo de los cigarrillos y otros articulos de fumador, productos cubiertos
por la clase 34, hace referencia al cambio de sabor pues es un mecanismo utilizado en la actualidad en
ciertos cigarrillos convencionales.../... Si bien la palabra SWITCH se encuentra en idioma extranjero , el
inglés, su significado es ampliamente conocido por los consumidores de cigarrillos por su uso generalizado
e intensivo../.. La palabra SWITCH deviene descriptiva../.. El término SWITCH es descriptivo para
productos de la clase 34.../... Justamente por ellos, existen otras marcas, concedidas en la clase 34 y nombre
de otros propietarios, que también utilizan la palabra SWITCH.../... Es sabido que los términos genéricos y/o
descriptivos como los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos
suficientes para que una denominacion sea registrada.../.. La marca SWITCH no posee un elemento que
dote de Ia distintividad suficiente como para ser concedida como marca.../.. En consecuencia, solicito a la
Seriora Directora dicte resolucion confirmando en todas sus partes la Resolucion N°234/2020.-----------------

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear
resistencia a la pretension de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio
subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se
deniegue la marca solicitada -SWITCH- por considerarla descriptiva y de uso comun.--------------=--==----=-----

Que, surge con claridad que la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la
marca SWITCH porque no invoca- porque no tiene - un registro marcario similar o idéntico que se pudiera
ver perjudicado por la concesion de la Solicitud.-=---==--==-==rmmm s

Que, de un estudio sistematico de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacién para plantear una oposicion al registro surge de (a) la titularidad de un registro en el Paraguay,
(b) la titularidad de un registro en el extranjero y (c) por haber ingresado una solicitud anterior. ----=-=--=---

Que, en ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: “El registro de una marca
hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante
los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos.
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir
directa o indirectamente a confusion o a asociacién entre los productos o servicios cualquiera sea la clase
en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.” (Enfasis anadido). Como se ve, no se necesita
mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a
oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.----------------

Que, a su vez, el Art. 48 de la Ley de Marcas reza: “Cuando a quien no tenga registrada una mar le
reconozca en una oposicion o anulacion el mejor derecho para su registro, esta obligado a solicit ,dentro
de los noventa dias de ejecutoriada la resolucion definitiva. En caso de no hacerlo asi, perdef‘ d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SWITCH”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC. ===t e mem e eeees

de prelacion”. En consonancia con dicho articulo, el Art. 18 del mismo cuerpo legal establece que: “El
propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozara de las garantias que
esta ley le otorga, una vez registrada en el pas. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son
los Gnicos que pueden solicitar el registro.”. Del analisis de dichas normas surge claro que al titular de una
marca en el extranjero también le asiste el derecho de repeler los intentos de registro de signos que
pudieren menoscabar sus derechos legitimos. -+===========---s=nseesaocmeeeoio

Que, realizado el repaso de la legislacion pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en (a) un registro concedido en el Paraguay, (b) un registro concedido en el
extranjero o (c) una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general.----------------

Que, esto solamente puede ser hecho por expresa disposicion legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la
Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Direccién de Propiedad Industrial la que
tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del pablico.--=----===-====ss=meeecmeecmeeeeo.

Que, asi pues, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. mal puede aducir que representa un interés general y
difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de
legitimacion para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposicion, son inadmisibles.---

Que, para mayor ilustracién - y para robustecer nuestra postura - nos permitimos aludir a la mas
autorizada Doctrina Nacional que ensefia: “La oposicién ha de ser promovida por quien tenga un interés
legitimo en impugnar una solicitud presentada en violacién de las prohibiciones establecidas por le Ley de
Marcas. El legitimo interés del oponente puede darse por su condicién titular de un derecho directamente
afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la
depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre si) o por resultar
indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del duerio de marca en el mismo sector
economico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico).™-------------====eeeesssesssseermmmmmemaacnanaae

Que, en cuanto al andlisis del argumento de la descriptividad alegada, esta Direccién General
entiende que la solicitud de registro “SWITCH” para la clase 34 (Cigarrillos, tabacos, productos de tabaco,
encendedores, cerillas, articulos de fumador), al presentarse de manera aislada, carece de la distintividad
minima necesaria para su registro como marca. Su naturaleza como término comtin impide que el publico
consumidor la asocie de manera inmediata y exclusiva con un origen empresarial especifico. En el ambito
marcario, se exige que un signo denominativo posea la capacidad intrinseca de diferenciar los productos o
servicios de una empresa de los de otras, evitando asi la confusion en el mercado. La ausencia de elementos
adicionales, ya sean denominativos, graficos o conceptuales, refuerza la percepcién de "SWITCH" como una
designacion descriptiva, inapropiada para cumplir la funcién esencial de una marca.------------==-----ccczzzcc—-

Que, las palabras de uso genérico, descriptivo o comin pueden, en ciertos casos, adquirir capacidad
distintiva cuando se combinan con otros elementos que les confieren singularidad suficie
identificar un origen empresarial determinado. Sin embargo, dicha posibilidad esta condicionada a

que la

conjuncion resultante no constituya una expresion habitual o descriptiva que impida

' MODICA, Carmelo. “Derecho Paraguayo de Marcas”, Editorial Arandura, Asuncion, 2007, p. 123.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 234 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SWITCH”, CLASE 34, EXPEDIENTE N° 10466/2011, A NOMBRE DE BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC. ---=-nnsmrsmrsmmmsmsmem e e e

identificadora. Y en ese sentido lo ha entendido la doctrina al expresar que: “Las designaciones descriptivas
pueden formar parte de un conjunto marcario cuando existen determinados diferencigles™”,~--=--n=rn=sn====

Que, tal como lo expresa el Art. 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que prohibe expresamente
el registro como marca de las designaciones descriptivas, el cual establece: “No podran registrarse como
marcas: e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del producto 0 S€IVICIO . ==========mmmmsnmme oo oo o ooosooosssoooosoossonossnoooooososososssoooos

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direcciéon General que la accion es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacién del oponente para articular una oposicion
basada en intereses generales y difusos. En cuanto al analisis sobre la descriptividad alegada de la solicitud
de registro “SWITCH”; corresponde confirmar la resolucién recurrida. -----------=--=----=s=-ssssooosmoooooooooonooes

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucién N° 234 de fecha 16 de junio de 2020 dictada por la
Diteceion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ——--ssessssssimmmmsnnmmammmmirmmessammamas

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SWITCH”, clase 34,
Expediente N° 10466/2011, solicitada a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INIC, =-==-=-=rmmmomm e s e
Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. ---------=---=-====------- e e e L S
TRV
S N ™~
LR\
\){ { " !
\ ‘:}/j

2 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas 8° Edicion. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 77 citando el fallo Multicanal SA v. LAPTV Atlanta Partners, 2005.



DIRECCION NACIONAL DE

N %PROPIEDAD , GOBIERNO vrr. | PARAGUAI
.+ INTELECTUAL &3 ¥ PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1583 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ
FERNANDEZ ALDERETE----+=-==-===nnxmsemme s mmsmms e me e memeam e n et et e m e em s mm e em e m e meemee

Asuncion, 9 7 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DIANA MARIA
BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE contra la Resoluciéon N° 1583 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por
la Direccion de Marcas, y; -===-=--====--smmms o

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de DIANA MARIA
BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1583 de
fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.-==--============-xsmmoeeeomeeeeem

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElaCioN INTEIPUESEO. ==-==mmmm e

Que, en fecha 26 de febrero de 2025, el representante convencional de DIANA MARIA BEATRIZ
FERNANDEZ ALDERETE expreso agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2025, ---=-=======mm o ee e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluci6n recurrida considera: “(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio”.-------=--=======-==zzemuz--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Se incurre en un error al alegar
que la denominacion STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designacion de los productos
comprendidos en la clase 39, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que
constituye una novedosa alocucion que, ademads es utilizada como un slogan o frase publicitaria por lo que
necesariamente debe aplicarse un criterio mas benevolente ya que en este tipo de construcciones a
menudo se utilizan palabras que evocan las caracteristicas del servicio../.. La denominacion STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA consiste en un conjunto denominativo novedoso compuesto de dos palabras, que
debe ser analizado en conjunto pues el desmembramiento de las marcas para su andlisis es contrario a lo
recomendado por la doctrina y jurisprudencia.../.. La doctrina es bastante clara en lo que concierne a las
designaciones descriptivas, y al respecto, debe ser notado que mi mandante no desea de ninguna manera
registrar las palabras almacén o depdsito solos refiriéndose por ejemplo a las designacién de los servicios
que por excelencia corresponden a la clase 39, sino que solicita una denominacion que es completamente
de fantasia en relacion a,los servicios consignados en la denominacion pretendida.../... Detallo ejemplos de
marcas concedidas consideradas genéricas: BIO STOCK, Registro N° 483001; MINI STOCK, Registro N°
514343; PUNTAS DE STOCK, Registro N° 582270../.. Atendiendo las ensenanzas del maestro Otamendi
tenemos K STOCK TRAVEL no puede ser considerado como deSJgnaaon hathua].../... En el cas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1583 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ
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titulo. tiene originalidad, especialidad y novedad.../... Por tanto solicito, revocar la resolucién emanada por

]

la Direccion de Marcas *

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
HEELBEIUBSI, i e R R S A o R R e

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

”

organizacién de excursiones, transporte de personas y mercaderias via terrestre, aérea y fluvial.™-------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “STOCK TRAVEL Y ETIQUETA”
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacién usual de los servicios que solicita.-=--=======sesesemmesmmmmnescneeccnmncan e nnnnen e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “STOCK TRAVEL” es el resultado de la
conjuncioén de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacion, novedosa y
original. La denominacién “STOCK TRAVEL” se compone de dos términos en idioma inglés: “STOCK”, que
puede interpretarse como “existencias” o “disponibilidad” mientras que el término “TRAVEL”, que significa
“viaje”. Desde un enfoque semantico, la expresion completa no describe directamente las caracteristicas,
naturaleza o finalidad de los servicios solicitados. Si bien las palabras son de uso comin en inglés, su
combinacion resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
BENETICA O AOSCIIPHIVa. ===

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

Que, en ese sentido, tenemos que la denominacion “STOCK TRAVEL” no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los servicios de la clase 39 del nomenclador internacional. La particular

combinacién de las palabras en cuestion posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el
IO A 0.

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signg : avi
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud dé maf
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1583 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ
FERNANDEZ ALDERETE

Stock Travel

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

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

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

Art. 1¢ REVOCAR la Resoluciéon N° 1583 de fecha 29 de octubre de 2024 dictada por la Direccion
T ) o R ————

10

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “STOCK

TRAVEL Y ETIQUETA”, clase 39, Acta N° 75234/2018, solicitada a nombre de DIANA MARIA
BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. --------------c-nsea- N N

Art.32  NOTIFIQUESE.------s-ssmsasssmmem e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1584 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ
FERNANDEZ ALDERETE-----=- e meemceemeemeemmeeee

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DIANA MARIA
BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE contra la Resolucion N° 1584 de fecha 29 de octubre de 2024, dictada por
la Direccién de Marcas, y; ---------=====nmmmmmeseen oo

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de DIANA MARIA
BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 1584 de
fecha 29 de octubre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. ---====-=-==--=---=----eeeeeeeoeoo

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElaciON INTEIPUESEO. ==mmmmm oo

Que, en fecha 26 de febrero de 2025, el representante convencional de DIANA MARIA BEATRIZ
FERNANDEZ ALDERETE expres¢ agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2025. -----------xxxxxxememmmmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio”-----==-==-==-==--==zzss---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Se incurre en un error al alegar
que la denominacion STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designacion de los productos
comprendidos en la clase 43, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que
constituye una novedosa alocucion que, ademas es utilizada como un slogan o frase publicitaria por lo que
necesariamente debe aplicarse un criterio mas benevolente ya que en este tipo de construcciones a
menudo se utilizan palabras que evocan las caracteristicas del servicio../.. La denominacién STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA consiste en un conjunto denominativo novedoso compuesto de dos palabras, que
debe ser analizado en conjunto pues el desmembramiento de las marcas para su analisis es contrario a lo
recomendado por la doctrina y jurisprudencia../.. La doctrina es bastante clara en lo que concierne a las
designaciones descriptivas, y al respecto, debe ser notado que mi mandante no desea de ninguna manera
registrar las palabras almacén o depdsito solos refiriéndose por ejemplo a las designacion de los servicios
que por excelencia corresponden a la clase 43, sino que solicita una denominacién que es completamente
de fantasia en relacién a,los servicios consignados en la denominacién pretendida.../... Detallo ejemplos de
marcas concedidas consideradas genéricas: BIO STOCK, Registro N° 483001; MINI STOCK, Registro N°
514343; PUNTAS DE STOCK, Registro N° 582270../.. Atendiendo las ensefianzas del maestro Otamendi
tenemos que STOCK TRAVEL no puede ser considerado como designacion habitual.../... En el caso que nos
ocupa podriamos decir que nos encontramos ante una denominacion evocativa para ciertos productos de
la clase, pero no es genérico .../.. Nuestra solicitud retine los requisitos indispensables para a obrencion
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1584 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ
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titulo. tiene originalidad, especialidad y novedad.../... Por tanto solicito, revocar la resolucién emanada por
]a Direccion de Marcas "--=---==-==========msm o one s os oo ososoooooossssssssssssososssooooos

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I IO, == et ns S e R e S

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“STOCK TRAVEL” fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que
textualmente describe: “Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles,

pensiones, campamentos y hogares turisticos, servicios de restaurante.”-----------=========----s-=s==sossooooooooes

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “STOCK TRAVEL Y ETIQUETA”
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye ladesignacion usual de los servicios que solicita.-~---sssssrmessmrmemmsmmrsasisanmmm s ==

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “STOCK TRAVEL” es el resultado de la
conjuncién de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacién, novedosa y
original. La denominacion “STOCK TRAVEL” se compone de dos términos en idioma inglés: “STOCK”, que
puede interpretarse como “existencias” o “disponibilidad” mientras que el término “TRAVEL”, que significa
“viaje”. Desde un enfoque semantico, la expresion completa no describe directamente las caracteristicas,
naturaleza o finalidad de los servicios solicitados. Si bien las palabras son de uso comin en inglés, su
combinacién resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como
ZENETICA 0 deSCIIPHIVA. === === m e oo oo e e

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

Que, en ese sentido, tenemos que la denominaciéon “STOCK TRAVEL” no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional. La particular
combinacién de las palabras en cuestion posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el
TS e e (O .

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signé marcario

. . . - . . . - . . |
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud d ixta/--

-~ \
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1584 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ
FERNANDEZ ALDERETE

Stock iravel

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1584 de fecha 29 de octubre de 2024 dictada por la Direccion
de MaArCas, ~=m = s

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, clase 43, Acta N° 77429/2018, solicitada a nombre de DIANA MARIA
BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----------=--x-c-snxn- o

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA

MARCA “EL LOBO~”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 837812. ---------css cocrrcomsoaoscoceas
Asuncién, 9§ [iAY 2025
VISTO: El estado actual de estos antos y, sererremsasmmmmrannrrerer oo st s S AS St b b e
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C,, por providencia de fecha 20 de
febrero de 2019., dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en Su POAET.-------rrrrrrrrrrorrrooorroosoroncorocrros

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen 0 no los docUmMeNtos Presentad0s. ---------rrrrrrrrrrrrrrroomooooso oo o oCooCifffiiiiiiiiiioos

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones del
Codigo Progesal Civil f Pemal. —wermisnsistsmmmimesesssstecesoats oot oo o e e s e s 58

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que s efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas
QUE CONSIAETE NMECESAT IS, === £ f o f o T i i i e

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “EL LOBO”,
CLASE 30, EXPEDIENTE N° 837812, solicitada a nombre de Museo Del Turron, S.1. . y dar continuidad a su
1 2 01 0] 8 T et i

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): ---------r--rrrrrrroorrooroorooooooromromromroce

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la “EL LOBO”, CLASE 30,
EXPEDIENTE N° 837812, solicitada a nombre de Museo Del Turron, S.1. . -----ccrrrrrrrrcroccrooaaans

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ~-------e-cerrooeomocrees

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.A.A. Y ETIQUETA”, CLASE 45, EXPEDIENTE
N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.A.A. ----------

Asuncion, 4 [ MAY 2025

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ASOCIACION
DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY en contra de la Resolucion N° 881 de fecha 24 de junio de 2024,
dictada por la Direccitm. de Marcas, ¥, zesssessss s s s e e et o

RESULTA:

Que, en fecha 29 de septiembre de 2023 se presenta ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL
AMAMBAY AMAA. y solicita el registro de la marca “ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL
AMAMBAY A.M.A.AY ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 45. ----------------m-osscemmmmasmmonmmnsescann

Que, en fecha 26 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de ASOCIACION DE
MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 881
de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Direccién de Marcas. ----------==--=-=---os-mmmmsmmmomomooonn oo oo

Que, en fecha 04 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
LD, e e

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024, el representante convencional de ASOCIACION DE
MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion
de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2024. ----------=-=-===-sommmommomooonooeoooo oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Analizando los argumentos esgrimidos en el
recurso de reposicion interpuesto por la representante de la ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL
AMAMBAY A.M.A.A. alegando que no corresponde el abandono; estudiado el caso que nos compete se
constata que efectivamente no corresponde el abandono decretado por providencia de fecha 20 de abril
del 2024../.. Tras la verificacién de las constancias documentales de autos y del sistema informatico de
marcas, se constaté que la ahora recurrente Abg. Adriana Rotela, solicita toma de intervencion en fecha 25
de enero de 2024 y a su vez también presenta la solicitud de registro de poder para los trimites ante la
Dinapi en la misma fecha../.. Por lo tanto el cémputo de los 60 dias habiles para acreditar personeria
conforme lo establece el Art. 116 de la Ley de Marcas se debe computar desde la solicitud de la intervencion
de Ia nueva apoderada y no desde la solicitud de la marca, siendo asi, esta Direccién comparte el criterio de
la recurrente por cuanto no se le puede rechazar su pedido de toma de intervencion y alegar en el informe
de abandono que la ultima actuacion fue el 26 de septiembre de 2023, sin tener en cuenta los siguientes
procedimientos emisién de Orden de Publicacion, las publicaciones efectuadas en REDPI del 13 al 15 de
octubre y finalmente la toma de intervencion de fecha 25 de enero de 2024.../... El plazo para que la nueva
interviniente acredite su personeria se activa a partir de su toma de intervencion, por lo que desde el
pedido de toma de intervencion corre el nuevo plazo para aplicar el abandono, de lo expuesto se concluye
que efectjvamente no Corresponde el abandono decretado por provjdencia de fecha 20 de abril de 2024.../...
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.A.A. Y ETIQUETA”, CLASE 45, EXPEDIENTE
N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.AA. ----------

.. & )
ResolucionN°_ ) £

enero de 2024 cuestiona y rechaza la toma de intervencion porque el formulario de solicitud que acompana
la Abg. Interviniente no se describieron los servicios solicitados y no se le cuestioné la falta de poder.../... La
solicitud de abandono presentada por el Abg. Wilson Alexis Fabian Vera Irala en representacion de la
ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A, tampoco procede porque si computamos
desde la solicitud de la toma de intervencion de la Abg. Adriana Rotela no dan los plazos establecidos en
nuestra normativa de la materia, ya que por mas que se haya rechazado el escrito de la intervencién desde

este ultimo proceso osea la fecha de su presentacién no se cumplen Ios 90 dfas para declarar e] abandono

Que, respecto a dicha resolucién, entre otros argumentos, se agravia el apelante en los siguientes
términos: “Vengo a solicitar se revoque la resolucion mencionada mas arriba por corresponder en derecho
Y porque atenta contra la existencia de la Ley de Marcas, en donde la Directora de Marcas levanta el
abandono de la solicitud argumentando que segiin su criterio el abandono de una solicitud de una
solicitud por no registrar poder empieza a correr desde la intervencién del nuevo agente y no asi como lo
estipula la ley de Marcas en su articulo N° 116../.. Leyendo este articulo dice expresamente que el
testimonio del poder debe ser presentado dentro de los 60 dias habiles, tiempo que transcurrié en exceso
segun se puede ver en el expediente electronico, es decir que en el momento en que la nueva agente tomé
intervencion el expediente ya estaba abandonada, atendiendo que la solicitud se presenté 20/09/2023 y el
registro del poder se present6 el 25/01/2024 habiendo ya vencido el plazo para hacerlo habiendo vencido ya
el plazo para hacerlo../.. No puede utilizarse criterios en una institucién donde supuestamente se rigen
leyes y que seguin la Constitucion Nacional en su Art. N° 137 habla de la Supremacia de la Constitucion.../...
En ninguna parte de los criterios, ni de la Constitucién Nacional ni de la Ley de Marcas, que debe ser
declarada nula la resolucion N° 881 del 24 de junio de 2024, imaginense si esta resolucion llegara a quedar
firme.../... Esta resolucién podria usarse para presentar oposicion, levantar abandono o en cualquier otra
circunstancia donde ya vencié el plazo y se presenta un nuevo agente a tomar intervencion y alegando el
criterio, podria retomar de nuevo los tramites, la ley de marcas expresamente es muy clara y dice que debia
ser presentado el testimonio del poder en los 60 dias habiles, plazo que vencié en exceso../.. Con tal
conviccion sostenemos que la Resolucion N° 881/2024 debe ser revocadal...)” ---------===========smmmmzemccmccczco-

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

Que, de la revision de las constancias del expediente y del sistema informatico de marcas, se constata
que en fecha 20 de septiembre de 2023, el Abg. Merardo Roman, representante convencional de
ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.AA. solicita el registro de la marca
ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. y ETIQUETA; en fecha 26 de septiembre
de 2023 se realiza el Examen de Forma posteriormente se emite la Orden de Publicacién. La Abg. Adriana
Rotela solicit6 su intervencion y el registro del poder correspondiente el 25 de enero de 2024, Asimismo, se
advierte que la providencia del 25 de enero de 2024 rechazo la intervencién por omisiones formales en el
formulario, especificamente, la falta de descripcion de los servicios a ser protegidos en la nueva hoja
descriptiva, sin cuestionar la falta de poder.------==---==ssmmmmm e

al examen

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se observa el siguiente Informe de Abandono: confor:
[\ /
a tuanto/

realizado en fecha, correspondiente a la solicitud de la marca individualizada mas arriba, se in
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.A.A. Y ETIQUETA”, CLASE 45, EXPEDIENTE
N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.AA. ----------

sigue: que en fecha 26 DE SETIEMBRE DE 2023 se ha verificado la ultima actuacion quedando pendiente la
presentacion del NRO. DE PODER INSCRIPTO en tiempo y forma y la misma a la fecha se encuentra en
estado de abandono por el transcurso del tiempo, conforme al Art. 22 al 24 de la Ley de Marcas.----------=-----

Que, el Articulo 117° de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: “Para todas las actuaciones ante la
Direccién de la Propiedad Industrial se requerira la intervencion de un Agente de la Propiedad Industrial
como patrocinante o apoderado, y se observaran las mismas formalidades establecidas para la solicitud de
registro en tode lo gue fueret) GpIEABDIES, ~-mrr—mrrmmmrmmr s e s n e e e A S

Que, la representante convencional de la marca ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL
AMAMBAY AM.AA., present6 su solicitud de intervencién, adjuntando el poder correspondiente para
actuar ante la DINAPI, dentro del plazo de oposicién, pues las publicaciones fueron efectuadas en REDPI
entre el 13 y el 15 de octubre de 2023, interrumpiendo la misma, el plazo establecido por la normativa
vigente de noventa.(90) dias para declarar el abandorne. swesmsasmmmsmemmmmsasssmmme e ssensasensmysomsm s

Que, aunque la administracion debe asegurar el cumplimiento de las normas procesales, no puede
soslayarse que la providencia del 25 de enero de 2024 incurrié en una omision relevante. El Departamento
de Forma objet? la solicitud de intervencion por la incorrecta descripcion de los servicios en el formulario,
pero Hio 5eTialt 1 falta Ao POtlEri - —mnmmwme nm oo e e o R R A R R S

Que, al respecto, el Manual de Procedimiento aprobado por Resolucién N° 381/2022., expresa:

Departamento de Forma: 3. Generar Observaciones si correspondiese. Se generard una observacion en los
siguientes casos: 1) Falta de poder registrado (...) esto no impide la_continuidad de [os tramites.../... 4.
Generar Vistas si correspondiese. Se generard una vista en los siguientes casos: 8) Falta de inscripcion de
servicios y/o indicacion de Clage. --========+==ssssmrsmrsommmmsmrinms s tre s s sl s e s ettt s

Que, en ese orden de ideas, no se justifica denegar su intervencion ni considerar la actuacion del 26
de septiembre de 2023 como la tltima actuacion procesal, ignorando actos posteriores relevantes como la
Orden de Publicacién, las publicaciones en REDPI y la solicitud de intervencion del 25 de enero de 2024.----

Que, por lo tanto, no ha transcurrido el plazo mencionado en el CAPITULO IV DEL ABANDONO DE
LLAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y LA PERDIDA DEL DERECHO DE PRELACION, especificamente en los
Arts. 22,23y 24 de la Ley 1294/98 de Marcas.-----==-===x==mnmmmmmo oo oo oo oo oo oo oo oo

Que, consecuentemente, en virtud al Articulo 22 la Ley N° 6715 de Procedimientos Administrativos, en
base a las consideraciones de hecho y habiéndose realizado el examen sobre la procedencim

recurso interpuesto, esta Direccion considera que corresponde confirmar la Resoluciéon N° 881/2024 |
emitida por 1a Direccion de Marcas.------===xx======xxsssmmrmsss oo NN /

N

\b ) f;‘//'

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INTERINA)
RESUELVE )i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 881 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY A.M.A.A. Y ETIQUETA”, CLASE 45, EXPEDIENTE
N° 75980/2023, SOLICITADA POR ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.A.A. ----------

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 881 de fecha 24 de junio de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas. ---=-=----==smsm s

(=]

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL AMAMBAY AM.A.A Y ETIQUETA”,
clase 45, Acta N° 75980/2023, solicitada a nombre de ASOCIACION DE MUJERES

ABOGADAS DEL AMAMBAY A M.AA.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 61 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SE -
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1901768, A NOMBRE DE
SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A.-==n=+==xsrmemmrmmsmme oot am e me e s e e meemmamemaan

Asuncion, § () HAY 2003

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SOLUCIONES
ECOLOGICAS S.A. en contra de la Resolucion N2 61 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Direccién
L L OO

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2020, se presenta el representante convencional de SOLUCIONES
ECOLOGICAS S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 61 de fecha 08 de enero
de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. ——---=========-=smmmmmmoooeeeeeeo

Que, en fecha 06 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
O DU ST 0. === et

Que, en fecha 26 de junio de 2020, el representante convencional de SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A.
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de septiembre de 2020.-----=-xxmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que /a solicitud de registro de la marca “SE -
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que
habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca “SE SOLUCIONES EMPRESARIALES”, registrada con el nimero 403625 en fecha 15
de septiembre de 014 a favor de SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)". —=============mmmmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) El examinador ha objetado el
registro de la solicitud de “SE - SOLUCIONES ECOLOGICAS” en base a la denominacién arriba expresada,
sin embargo el significado y concepto de ambas es muy diferente, van dirigidos a diferentes tipos de
publico y consumidores y el sentido y la definicién entre ambas dista notablemente. En el primer caso
refiere a “De la empresa, de los empresarios o relacionado con ellos” y en segundo a “se asocia a productos
naturales, saludables y que respetan el medio ambiente”. como vemos, no puede asociarse un significado
con otro ya que los mismos son MUy diferentes (...)".--===--=======sxsmmmmmmmmm e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar sifam rea fqglstrada
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segtin la base de datos de la_ fINAPI ‘el Registro No.
403625 de la marca SOLUCIONES EMPRESARIALES Y ETIQUETA”, C 2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 61 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SE -
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 1901768, A NOMBRE DE
SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A.--=+--snmrsmremmeammsemsmnmesmmmammeameammnesmmammeemmeemmee e mne e neas

EMPRESARIALES S.A., vencio el 15 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.-----------=-----=-ccoocmocmonmnnaaes

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 22 y 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la
prosecucion de trimites para el registro de la marca hoy solicitada.--======--==smasssmsrmmnsmmmenzonmronmooonoaanaes

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N2 61 de fecha 08 de enero de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas. ——-----=---mmmmmmm oo oo o o

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la sohc1tgdde reglstro de la marca “SE -
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y ETIQUETA”, ,éfase 41 Expedlente N° 1901768,
solicitada a nombre de SOLUCIONES ECOLOG@’AS SA e e R EEE e

Art. 3¢ NOTIFIQUESE . ---------rmmmeemmeemmmoemmmemmeem b oo e i AN
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
CLASE 35, EXPEDIENTE 1910872, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. =--+---=-s=-rsesesrmmsmmsmmsmmemeemmemmeenenc

o N ¢ MAV ]
Asuncion, J LULd

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucion N° 714 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
L 10808 ;- mmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 714 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. —------=-=====mmmmmmmmmm e

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante”en fecha 21 de febrero de 2024, — ----------m e e

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E
INFORMATICA S.A. (TEI S.A.) expreso agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la
caducidad de instancia por parte de la solicitante MEGANET S.R.L.------======----csmmmmmmmmmmmomee

Que, en fecha 13 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —---------====csmmmceeemmmcaaeaes
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: “Los actos que
incurren en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20' carecen de estabilidad y no pueden
validamente generar derechos subjetivos frente al orden publico y a la necesidad de vigencia de Ia
legalidad. Podran ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.’-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma;
determina como debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el
contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el
sabio refran que dice: “si se rompe la forma, se pierde el contenido”. El derecho Procesal Civil es
precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar
el contenido. Siendo asi como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la
justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el
organo jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idéneos y estaban enderezados a resolver un
conflicto de intereses con relevancia juridica, mediante un juicio de valor valido. Un acto idéneo es un acto
eficaz, juridicamente vélido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.--------------

Que, en atencidn a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de
datos oficial de la Direccién Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto
sus alegatos de forma extemporanea. Dicha circunstancia acarrea la caduci rdde la instancia

admlnlstratlva de pleno derecho, al no haberse reallzado acto de procedlmlentg;ﬁléun ) dén

\ K‘i& 56 de la\‘Ley

Bu:mén Ccncr?Lde ropudad Industrial
Direccion Nacional de-Feopiedad-fntelectual

'https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
CLASE 35, EXPEDIENTE 1910872, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ------s--xsszsmsesmssmnanmsemnanmnanannnean s

Que, si bien esta Direccion General por un error ha tenido por presentada la contestacion a la expresion de
agravios, la misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho
irrefutable de que desde la fecha de emision de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual
ordenaba al apelante a "Exprese agravios el apelante", hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se
registra en el sistema la presentacion de la contestacion por parte de la oponente, no se evidencia ningin
acto de impulso procesal por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de
impulso procesal conlleva la preclusion del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentacion
posterior como extemporaneay, por ende, nula de pleno derecho.-----=--=--=--csmcmocemommme e

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Ultima aCtuacion”. --=-================msssomsocmoos oo

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

Que, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos senala: “Los actos que incurren
en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20 carecen de estabilidad y no pueden validamente
generar derechos subjetivos frente al orden ptblico y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podran ser
revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”. Un acto administrativo
que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable.
Esto significa que no puede generar efectos juridicos validos ni conferir derechos subjetivos. La falta de
validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legitimos. Los actos
administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administracién. Esta revocaciéon o
sustitucién puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el ambito judicial.------------==-=--ncoeoeoenoes

Que, en base a lo expuesto en el parrafo anterior, es importante aclarar que la revocacion sirve para
proteger el orden publico y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no
generen efectos llepiimes ~=—remmr e e B R R S SRR

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tGltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 24 de octubre de 2023, —------=-=--=s-mommcemmm oo

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la de impalso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcumdo en exceso el plazo legal esta _‘ i ara 25 instancias

PORTANTO, \\\'anc ; \Y Al Tnterifia
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUS i6n Genml de Pr?ﬂ;n cdad | n(iunm\
ireccion Nacional de Propiedad Intel ectual
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
CLASE 35, EXPEDIENTE 1910872, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----======s-msmmremseemesmmemmesmceacmenen

Art. 10

Art, 22

Art. 3¢

Art. 4

[[=]

REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la providencia de fecha 29 de agosto de 2024
dictada por la Direccién General de Propiedad Industrial en el expediente de
registro de la marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 35, Acta N 1910872, presentada
POr MEGANET S.R.L.-mmmmm e

DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 35, Acta N2 1910872,
presentada por MEGANET S.R.L.------nnnsmmmmmmm oo

ORDENAR la prosecucién de tramites de la_solicitud de registro de marca
“MEGANET Y ETIQUETA", Clase 35, Acta 61910872 presentada por MEGANET

)

Al ;-H A
et G

receidp Genefal de P opfetad
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910874, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. -----s--xscnssnsssnnssmmemnesmosnnscnscnencnenmcenmeaneas

Asuncion, 3 0 MAY 2025
VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra la

Resolucion N° 607 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 607 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios LIiZI0808, ——=--=~=smmmem s et

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante™en fecha 21 de febrero de 2024, — - et i e e et

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E
INFORMATICA S.A. (TEI S.A.) expres6 agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la
caducidad de instancia por parte de la solicitante MEGANET S.R.L.---=--=-==-mzemmsmmme e e e

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —-----------=-=-==-=-=mcmomomonan
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: “Los actos que
incurren en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20' carecen de estabilidad y no pueden
validamente generar derechos subjetivos frente al orden publico y a la necesidad de vigencia de la
legalidad. Podran ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.”-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma;
determina cémo debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el
contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el
sabio refran que dice: “si se rompe la forma, se pierde el contenido”. El derecho Procesal Civil es
precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar
el contenido. Siendo asi como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la
justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el
6rgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idéneos y estaban enderezados a resolver un
conflicto de intereses con relevancia juridica, mediante un juicio de valor valido. Un acto idéneo es un acto
eficaz, juridicamente valido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.--------------

Que, en atencion a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de
datos oficial de la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto
sus alegatos de forma extemporanea. Dicha circunstancia acarrea la cadu/gdad Be\la instancia
administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento a}gino dentrc?&el lazo de
seis (6) meses contados desde la tltima actuacion, en estricto apego a lo dlspufFSto,er; el Art 50
1294/9.8.-----=-----=rormmmm s oo o mm e #P- .

Direccion Gener a‘ de p\\c* t M‘n** mal
Direccion Nacional de Pmplca 1 Intelectual

'https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910874, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. -+---s-sxsamszammseamsaamneanmeammeemmmsemmeemeeemmeemmee

Que, si bien esta Direccion General ha tenido por presentada la contestacion a la expresion de agravios, la
misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que
desde la fecha de emisién de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a
"Exprese agravios el apelante', hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la
presentacion de la contestacion por parte de la oponente, no se evidencia ningn acto de impulso procesal
por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal oportuno
conlleva la preclusion del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentacién posterior como
extemporaneay, por ende, nula de pleno derecho.--------=---nemm e sem e

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningiin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima aCtUaCION”, ===-==============nsmmmmmmmemmemmeeoeooeooeo

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

Que, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos sefiala: “Los actos que incurren
en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20 carecen de estabilidad y no pueden validamente
generar derechos subjetivos frente al orden ptiblico y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podran ser
revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”. Un acto administrativo
que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable.
Esto significa que no puede generar efectos juridicos validos ni conferir derechos subjetivos. La falta de
validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legitimos. Los actos
administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administracién. Esta revocacién o
sustitucion puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el &mbito judicial.--------------------=---=-------

Que, en base a lo expuesto en el parrafo anterior, es importante aclarar que la revocacion sirve para
proteger el orden publico y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no
generen efectos ilegitimos. ---«-------msmommee e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 24 de octubre de 2023, —-------=xemeeemmmmceeee e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisién de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado l:{’éTta d-g 1mp"‘ o procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal es 1ecxdo PAIg ‘a ) instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derec 16, ' } ------

N Abé Claddi@ Phimela Lristaldo
POR TANTO, \‘\ [ DAFECTOR 'cr;}/{mcrina
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUS hictad i

piedadttelectual
RESUELVE:

Direccion } ZClOl’ledL
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910874, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. -=--s=--==ncsn-oumsasasssansemsmsnmsnsmsamsnssnnsanmsnnmnn-

Art. ]2

Art. 22

Art. 32

Art. 4°

REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la providencia de fecha 29 de agosto de 2024
dictada por la Direccion General de Propiedad Industrial en el expediente de
registro de la marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 37, Acta N2 1910874, presentada
POr MEGANET S.R.L.----mmmmmmm oo

DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 37, Acta N2 1910874,
presentada por MEGANET S.R.L.-------nsmmmmmmem oo

ORDENAR la prosecucion de tramites de la_solicitud de registro de marca
“MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 37, Agfa-N¢ 1910874, presentada por MEGANET

AA m e e cmecccccccmcccccccccccec——————

N8 (&3 <1l
NOTIFIQUESE por Cédula. ------------- e

#amela Cristaldo
NoraGeder eri
Direccion General de Propi¢dad In
T)uuccidn\‘amra‘,d:?mpi@idadlmeiuc:uz.

|

]
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910871, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L, =s=-s---sncssesssnosnssnnmanssns amssnssiennssssosagasnasnnnss

. 'J N \ AY 'm; y
Asuncion, @ U MR AULD

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucién N° 606 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 606 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litiglos0s. ——---=---==x==rmmmsmmmomm oo

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante”en fecha 21 de febrero de 2024, — -------rmmmmmmmmmm e

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E
INFORMATICA S.A. (TEI S.A.) expresO agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la
caducidad de instancia por parte de la solicitante MEGANET S.R.L.-=-===========smmmemmmmmomoooo

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —----=-----===--seecmcemmccaaee.
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: “Los actos que
incurren en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20’ carecen de estabilidad y no pueden
validamente generar derechos subjetivos frente al orden publico y a la necesidad de vigencia de Ia
legalidad. Podran ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.”-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma;
determina c6mo debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el
contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el
sabio refran que dice: “si se rompe la forma, se pierde el contenido”. El derecho Procesal Civil es
precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar
el contenido. Siendo asi como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la
justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el
organo jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idéneos y estaban enderezados a resolver un
conflicto de intereses con relevancia juridica, mediante un juicio de valor valido. Un acto idéneo es un acto
eficaz, juridicamente valido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.--------------

Que, en atencion a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de
datos oficial de la Direccién Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto
sus alegatos de forma extemporanea. Dicha circunstancia acarrea la ca t}&ad de’ 1a_instancia
administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento 4 U nddentro de 0
seis (6) meses contados desde la tltima actuacion, en estricto apego a lo dlspués‘to en el Art. B% de la Ley)
12949, P <\é,~,zﬂ ---------

& |

"o, CYadENtndla Coisildo
Diréctora Geher Al Lotertra
¢dustrial

Direccién Nacional d

'https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910871, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ------=xnnzsmsssmmsmmssmmemeemmnemee e e e

Que, si bien esta Direccion General ha tenido por presentada la contestacion a la expresion de agravios, la
misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que
desde la fecha de emision de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a
"Exprese agravios el apelante", hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la
presentacion de la contestacion por parte de la oponente, no se evidencia ningtin acto de impulso procesal
por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal oportuno
conlleva la preclusion del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentacién posterior como
extemporirnied y, pot ende, rmald de pleno dereehie, - emm—mmemsommmm e s omm onm e rmm s e

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tltima actuacion”. -=---==============s=sssocsmocsoosooosooooooooooooooo

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

Que, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos sefiala: “Los actos que incurren
en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20 carecen de estabilidad y no pueden validamente
generar derechos subjetivos frente al orden publico y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podran ser
revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”. Un acto administrativo
que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable.
Esto significa que no puede generar efectos juridicos validos ni conferir derechos subjetivos. La falta de
validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legitimos. Los actos
administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administracién. Esta revocacién o
sustitucion puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el dmbito judicial.----------=----=------coeoneaan

Que, en base a lo expuesto en el parrafo anterior, es importante aclarar que la revocacién sirve para
proteger el orden publico y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no
generen efectos ilegitimos. --=--===mmmmmmm s

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacién en fecha 24 de octubre de 2023, —--------------mmmmmmmmmce e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisiéon de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por@aﬁgadel recurrente.----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado, f’a: falta de 1mp\\]so rocesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal estableudo para Ja 1nsté,nc1as
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi'en dérechgi=-=s------ r ------

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

TISTRYAY ¢« PropResebntivrial

ireccion Naclonalde Propifdad Intelectual
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Resolucién N°4/

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910871, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----s-xssscrecmeamsecmsmsammemmeemmemmeemesmmsmeameemeenee

Art. 12

Art.2

(=]

Art. 32

Art. 4

REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la providencia de fecha 29 de agosto de 2024
dictada por la Direccién General de Propiedad Industrial en el expediente de
registro de la marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 09, Acta N2 1910871,
presentada por MEGANET S.R.L.----------smmms s

DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 09, Acta N° 1910871,
presentada por MEGANET S.R.L.--------nsnmmmmm e

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de marca

“MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 09, Acta W@?ILp_gsentada por MEGANET
SR / / {

NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910876, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. ----=-scnsecrscmenmsamemmememeemeememeememmem e cemeemee

Asuncion, (CaVAVA!

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contrala
Resolucion N° 608 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 608 de fecha 28 de agosto de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitigioS0Ss. ——=---=x=======mmmmmm oo

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante”en fecha 21 de febrero de 2024. —-------sseessses e

Que, en fecha 26 de agosto, el representante convencional de TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E
INFORMATICA S.A. (TEI S.A.) expres6 agravios; y en fecha 07 de octubre de 2024, fue solicitada la
caducidad de instancia por parte de la solicitante MEGANET S.R.L.-------===--=-==x-snmmmmmmmmmmomme

Que, en fecha 30 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria, —----===---===zseemcceeemmmmaees
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 21 de la Ley 6.715/2021 de Procedimientos Administrativos manifiesta que: “Los actos que
incurren en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20' carecen de estabilidad y no pueden
validamente generar derechos subjetivos frente al orden publico y a la necesidad de vigencia de la
legalidad. Podran ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.”-------

Que, el Derecho como conjunto de normas de conducta regula cuestiones de fondo y de forma;
determina como debemos actuar y de qué manera debemos proceder. El derecho sustancial norma el
contenido y el derecho procesal la forma. Hay quienes restan valor a la forma, pero, al hacerlo, olvidan el
sabio refran que dice: “si se rompe la forma, se pierde el contenido”. El derecho Procesal Civil es
precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que regulan el proceso, como una manera de salvar
el contenido. Siendo asi como lo es, las nulidades procesales tienen sentido para asegurar el fin de la
justicia. Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales realizados por las partes, por el
organo jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idéneos y estaban enderezados a resolver un
conflicto de intereses con relevancia juridica, mediante un juicio de valor valido. Un acto idéneo es un acto
eficaz, juridicamente vélido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.--------------

Que, en atencion a lo precedentemente expuesto, se evidencia de manera irrefutable en la base de
datos oficial de la Direccién Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI) que el recurrente ha interpuesto
sus alegatos de forma extemporinea. Dicha circunstancia acarrea la cadueidad: de.la instancia
administrativa de pleno derecho, al no haberse realizado acto de procedimiento a}é.mo dentro dej,plqzo de
seis (6) meses contados desde la dltima actuacion, en estricto apego a lo dlspdésto en el Art, /56 de la Ley
129498 - mm e T 5;3—-7. S

w i Ab@a\ @ RAela Cristal Ido

eral Irferina
Mr(manrm al de wuuudlndusrmi

Direccidn Nacional de ropiedad Intelectua

'https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10974/ley-n-6715-procedimientos-administrativos
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910876, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L, ------=xnssnsssmsemsemsmsemmamnnmnam e s n e sea e

Que, si bien esta Direccion General ha tenido por presentada la contestacion a la expresion de agravios, la
misma adolece de un vicio de nulidad insanable. Este vicio se fundamenta en el hecho irrefutable de que
desde la fecha de emision de la providencia de fecha 21 de febrero de 2024, la cual ordenaba al apelante a
"Exprese agravios el apelante', hasta la fecha del 26 de agosto de 2024, en la que se registra en el sistema la
presentacién de la contestacion por parte de la oponente, no se evidencia ningun acto de impulso procesal
por parte del apelante dentro del plazo legalmente establecido. La falta de impulso procesal oportuno
conlleva la preclusion del derecho a expresar agravios, tornando cualquier presentacion posterior como
extemporineay, por ende, nulade plenc derecho.=s=sssmmemssmemasammmmmrmrn e e

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la ultima aCtuacion’”. ----===============s=csssosssocesooosooonooooooe oo

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

Que, el Art. 21 de la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos sefiala: “Los actos que incurren
en las causales de nulidad establecidas en el Articulo 20 carecen de estabilidad y no pueden validamente
generar derechos subjetivos frente al orden ptiblico y a la necesidad de vigencia de la legalidad. Podran ser
revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa”. Un acto administrativo
que adolece de una causal de nulidad, como las detalladas en el Art. 20 de la Ley 6715/2021, no es estable.
Esto significa que no puede generar efectos juridicos validos ni conferir derechos subjetivos. La falta de
validez del acto impide que el recurrente pueda alegar esos derechos como si fueran legitimos. Los actos
administrativos nulos pueden ser revocados o sustituidos por la administracién. Esta revocacion o
sustitucion puede ocurrir tanto en sede administrativa como en el dmbito judicial.--=----=---==-==--zzmommemacans

Que, en base a lo expuesto en el parrafo anterior, es importante aclarar que la revocacién sirve para
proteger el orden publico y la legalidad, asegurando que los actos administrativos se ajusten a la ley y no
gemerer el ertos eI, s e B S o S S S

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 24 de octubre de 2023, —-----=---=--=mecsmoemommcanooneoooee

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 21 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virtud a las con51derac1ones reallzadas habiéndose constatado la, éﬂta de. lmpfﬁ\l,go procesal
Z\ N

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

=
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POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE CORRASE TRASLADO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024 Y SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL
EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MEGANET Y ETIQUETA”,
EXPEDIENTE 1910876, SOLICITADA POR MEGANET S.R.L. =-------snsscsmsemsmmammemmeeme e cecescmeameemeemeens

Art. 1°

Art. 29

Art. 3¢

Art. 4

10

REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO la providencia de fecha 29 de agosto de 2024
dictada por la Direccion General de Propiedad Industrial en el expediente de
registro de la marca “MEGANET Y ETIQUETA”, clase 38, Acta N2 1910876, presentada
POT MEGANET 8. R L=~ mem oo e

DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca “MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 38, Acta N2 1910876,
presentada por MEGANET S.R.L.------eemeeeemmm

ORDENAR la prosecucién de tramites” derla ssqlicitud de registro de marca
“MEGANET Y ETIQUETA”, Clase 38, Acta N¢ 1910876, presentada por MEGANET

SRL-------------"""""""""“"‘"""“"““""':;::;”'t‘*'\';\ ----------------------------
‘\ ._'f s'/ \ ,f“‘\\
NOTIFIQUESE por Cédul "'""""""""““ﬂ‘:"":; """""""" A~ S,
(e Al gg‘;{qudm)fmua(}mmldu
S tord General Thterina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 438 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENOGEN”,
CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017416, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.-----==--========-==

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de la firma SYNGENTA
CROP PROTECTION AG. contra las resoluciones N° 438 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Direccion
de Marcas, y;--==m====mmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de SYNGENTA CROP
PROTECTION AG. e interpone recurso de apelacion, contra las resoluciones N° 438 de fecha 21 de abril de
2021, dictada por la Direccion de Marcas. =---==--====ssmmsmmm oo

Que, en fecha 19 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
LS g D e o A T U

Que, en fecha 13 de mayo de 2022, la representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION
AG. expreso agravios; y esta Direccién llamé autos para resolver en fecha en fecha 01 de junio de
T2 o555 S5 s e e o A e AR A RS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, la solicitud de registro de la marca ENOGEN ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de marca: NEOGEN, clase 31,
con Registro N° 388435, Titular Agroempresa Colon S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a 10 SOlCItad0 .- ========-mmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) En primer lugar, entre ambas
marcas en pugna existen diferencias visuales, gramaticales y fonéticas, siendo disimiles casi en la totalidad,
viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma .../... Visualmente, se suma el hecho
diferenciador entre ambas marcas en cuestion, ya que la solicitud de mi comitente, “ENOGEN” en
netamente denominativa, sin contar con etiqueta alguna que la represente; mientras que la marca base del
antecedente, NEOGEN Y ETIQUETA, se constituye en una marca mixta, contando con un etiqueta propia y
alusiva con la cual el publico consumidor puede reconocerla directamente. De esta manera, no existe riesgo
alguno de confusién o asociacion entre las marcas en pugna, pudiendo coexistir pacificamente dentro del
MEICAAO (... ) === m oo

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1101 4 0D (A T R

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que suven._pg\ra distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia eglslﬁmén marczma Clertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora d,ﬁeonslderar
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o mtereSes tan- lidos bo o el
derecho a constituir una Marca. --=----------==s-=msmmmm e ‘rg;»---‘:«- P S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 438 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENOGEN”,
CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017416, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.----------=-=-=-=--

Que, en el analisis comparativo entre la marca base de rechazo “NEOGEN Y ETIQUETA” y la marca
solicitada “ENOGEN?”, resulta crucial profundizar en las disimilitudes existentes en sus elementos
constitutivos, abarcando las esferas gramatical, conceptual y fonética. Si bien se identifica una coincidencia
en la terminacion “-ogen”, indicativa posiblemente de un campo semantico compartido en el ambito
cientifico o biolégico (como la idea de origen, generacién o precursor), las divergencias en los prefijos
“EN-" y “NE-" establecen ura diferenciacién sustancial,-=---=~ssr=snmmmncsssmccnmormsmmms cn e oo mmeieo s son soessns

Que, desde una perspectiva gramatical, aunque ambos prefijos son breves, su impacto en la palabra
resultante es significativo. El prefijo “EN-" en espanol puede denotar interioridad, direccion hacia dentro o
incluso intensificacion, mientras que “NE-” generalmente indica negacion o novedad. Esta disparidad en su
funcién gramatical basica ya anticipa posibles diferencias conceptuales.----=--==---z--soocmmmmoccmcemc oo

Que, en el plano conceptual, la ligera variacion grafica entre “ENOGEN” y “NEOGEN” conlleva
implicaciones semanticas notables. “NEOGEN” sugiere lo nuevo, lo reciente o una negacién de lo antiguo.
En contraposicion, “ENOGEN”, con el prefijo “EN-”, podria evocar la idea de origen interno, de algo que se
genera o se produce desde dentro. Esta distincion conceptual, aunque sutil, podria ser relevante en el
contexto de los productos o servicios a los que se asocian las marcas, especialmente si estos se relacionan
con procesos biologicos, agricolas o quimicos donde la idea de origen o novedad es importante.---------------

Que, la diferenciacion fonética entre ambas marcas es igualmente trascendente. La pronunciacién de
“ENOGEN?” (-é-no-yen-) se caracteriza por una vocal inicial abierta y de sonoridad suave, la /e/, seguida de
una entonacion fluida y continua a lo largo de la palabra. Por otro lado, “NEOGEN” (-né-o-yen-) introduce
una discontinuidad fonética marcada por el diptongo “EO” /eo/, lo que genera una pausa perceptible entre
la primera y la segunda silaba. Esta variacién no solo afecta el ritmo y la melodia de la palabra al ser
pronunciada, sino que también incide en la impresion auditiva general que cada marca produce en el
publico consumidor. La diferencia en la acentuacion y la presencia del diptongo en “NEOGEN” contribuyen
a una sonoridad mas enfatica y separada en comparacién con la fluidez de “ENOGEN?”.---=-----=-=-znzznomoone-

Que, esta distincion fonética adquiere una relevancia particular en entornos de comunicacion oral
habitual, especialmente en contextos rurales o comerciales donde la interaccién verbal directa es frecuente
en la comercializacién de productos agricolas. En estos ambientes, una pronunciaciéon clara y facilmente
diferenciable es crucial para evitar confusiones entre marcas, asegurando que los consumidores
identifiquen correctamente el producto o servicio deseado. La vocal inicial méas abierta y suave de
“ENOGEN” frente a la introduccién marcada del diptongo en “NEOGEN” son elementos distintivos que el
oido puede percibir y procesar de manera diferente, contribuyendo a evitar la probabilidad de confusion
€N €] MEICAd 0. === m == m oo s

Que, debe destacarse que la marca NEOGEN es mixta, es decir, se compgfie:no: solo del término

“NEOGEN” sino tamblen de elementos grafico que Contrlbuyen asu dlstmtlvrdad total. o* & 'o trarlo

Direccion General de Propic dadlndwrm
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 438 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENOGEN”,
CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017416, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.--+=--===-========--

debe considerar el conjunto marcario registrado, no una parte aislada.' En este sentido, si NEOGEN incluye
una tipografia, color o otros elementos gréﬁcos que no estan presentes en ENOGEN, no pueden
pretenderse que se monopolice el término “-ogen” ni que se impida la coexistencia de signos con prefijos
L i

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO

ENOGEN (DENOMINATIVO) NEUgEﬂ

Que, Paraguay es Estado parte del Convenio de Paris desde 1968, y por tanto, este tratado
internacional tiene jerarquia superior a la ley ordinaria (art. 137 de la constitucion Nacional). En ese marco,
resulta pertinente destacar que el rechazo a la solicitud de la marca ENOGEN podria vulnerar principios
consagrados en dicho tratado. El Art. 6 quienquies - Proteccion al registro de marcas senala que “ Toda
marca debidamente registrada en el pais de origen sera aceptada para depésito y protegida tal cual en los
demas paises de la Unién..”. En el presente caso no se ha demostrado que “ENOGEN" infrinja normas de
orden publico ni que induzca a engano; tampoco se trata de una marca idéntica a “NEOGEN?”, sino apenas
similar, con claras diferencias fonéticas y conceptuales; y el elemento “-ogen” es claramente genérico o
comun en el sector biotecnolégico/agroindustrial.----------=--x-eecmmme e

Que, por tanto, el rechazo basado tnicamente en una semejanza parcial con una marca anterior
mixta, sin probar riesgo efectivo de confusion, resulta contrario a los principios del Convenio de Paris.-------

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

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucién N° 438 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Direccién
de MarCas. == -m ==

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud-de registro de la marca
“ENOGEN”, clase 31, Expediente N° 2017414, sol)éftada a nombre de SYNGENTA

CROP PROTECTION AG, — -+ ---eeeemmeememcaeae ﬁ/ AN \/\
Art. 32 NOTIFIQUESE. ------=====sssmsmmmeamnensnesamnnnnnaa \ %-',-__a,-,_.'.-_\.- y’ e \

A€l (}du Purl(l’a Cnst do

' cf. Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2001 - Dlrccmra < | Ingeri

Direccion General de Pmp1 i
Direccion Nacional de Propiedad Inteleftual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
LIMITED)--=--=n-=s-=~=r=nsnc-=neasannesnmsammnasmrnennnsm s men me wmm e mm s o s i i R S A S S S e SR A s R

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucién N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccién
e IATEAS, Y ~nesweonsmnnsimsn o s s A A R S S S e A A S B N e e S

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2° inc. ¢) y €). -----=-=--==-=-sseemmcomcmc oo

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacién en contra la Resolucion N° 960 de fecha 07 de
julio de:2021, dictada por la Difeccion de IMareas, «sesessmsesssssmssesmmiss sk s s st s o e s e

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresé agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero.de 2022, esta Direcci6n General llamé autes para resolver, ~~=---=-c--sessrssescasnomnnsnnranocnneennsnsninases

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la.citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c)... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecyenchy 1o ba Iagar a [0 SOITIREEO" <--er=rmrnsrmmrmmm s emcesmamimse st it s scmsmm mm o e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(... ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccion de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55329/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomo nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacion que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segun el criterio de la Direccién de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises.../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operaczon en
60 paises alrededor del mundo../... La solicitud de mi representada es una marcafamosa y rfconoaﬁ
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el busca(dar de/Go
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
1 1 51D O

desde redes sociales en paginas reconocidas.../..que la solicitud de registro de mi representada no fue
objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AETOCNO0S. .. ” ===

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O P U0, == === mmmmmm e e e e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
productos de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Palets de madera,
fibra de vidrio o plastico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de
madera, plastico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para
manipulacién y transporte de mercancias, comprendidos en la clase 20", ----=-====-===x===smmmmmnasmiomaao

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en analisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en los bordes de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye
un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al
respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de
forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo ni apropiable por un
Gnico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene
irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no otorga al signo un nivel
suficiente de creatividad ni distintividad.--==-========mmmmm s

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente con el
producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: “..Articuilo
2°-No podran registrarse como marcas: ../.. €) los que consistan enteramente en.un SJgno q{ze sea e}

/
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nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describiralguna caracteristica del producte 0 SEHVIGIO..,”, ~=~-—r=-r=rr=mm=mmrmrrr s oo cne

Que, la representacion visual pretendida, al ser una figura de uso comin en el ambito comercial,
carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable.
La imagen es facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o confundirla con
productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir
proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico y estar sujeto a
un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razon de su caracter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comin en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcién
directa como-unobjeto MHNciona] 7 ZenBrce s s mrersmmm s s s s e s s e s

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mddica y Carlos
Alberto Modica, quienes senialan: “(... )El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es
necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya
obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo como marca,
impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no
tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto
es registrable como marca(..)". ' Los mismos autores también expresan: “(..) la forma necesaria es la que
forzosamente debe tener un producto por sus proias caracteristicas, mientras que hay funcionalidad en la
forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtencién de un determinado resultado(...)"?--

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacion exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en
cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
L Y somsemnen ims o e e ramm mmmet

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente ca Ly
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articulo 2 de fla Ley N° ™
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su reglst e? esas )

nW C.t‘\ it ﬁ
Difectora Gz et
' Bareiro de Médica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 153}, ﬁ(fﬁﬂ( | oka dodyo

2 Bareiro de Modica, G.E y Mddica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2 Ed. p. /72)‘ Edgm'u‘zl Lél&eﬂ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 960 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20594/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
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condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por estar ajustada a
dereCho. ~=-=mm e

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 960 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas. ==-========-==memm oo

Art, 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 20, Expediente N2 20594/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP

ERCENILGY P LI, e o esassmerspassssns
- ‘*\,\\ J—
Art.3°  NOTIFIQUESE por Cédula, --------------c } -------- \\ ---------------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
11 71§ 3510 S EPEEE——_—————————————————

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Direccion de
AL G, 7} r=m e oo B S e St = i e i

RESULTA:

Que, por Resolucién N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2° inc. ). =----=---==-=-=--zommmmmoomoon oo oo oo

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacién en contra la Resolucién N° 626 de fecha 18 de
abril de 2022, dictada por la Direccion de Marcas. ==--===x===x===srmmmsomesmoms oo oo ooo oo oo oo oo oo

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto, en
fecha 11 de enero de 2022 expreso agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 22 de junio de 2022, esta
Direccitn General lam® autos para resolver. =-sssssssmsessssaesmmsmimsmmsonsemmans oo mmmt oo st s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ja
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. La
denominacién en su traduccién al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a
los productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”. ----------------==----=-=---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccién de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55338/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacion que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segun el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la "MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacion en
60 paises alrededor del mundo.../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa y reeonoci
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscadﬁe Google)

:'/»\ \
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Direc@ion General de Propedad Industeial
“.‘:ugcricn\‘mio:‘p.é;ércmdm‘;lrv ctual




DIRECCION NACIONAL DE

@PROPIEDAD # 4 GOBIERNO per. | PARAGUAI
¥ INTELECTUAL & Y PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

F &

&

& 1!1
5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
5121 D

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AETOCN0S. .. ” ===

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D O DU SO, === === oo oo e

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
productos de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Palets de madera,
fibra de vidrio o plastico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de
madera, plastico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para
manipulacién y transporte de mercancias, comprendidos en la clase 20 (VEINTE)”. =---------=====xnnnzzzcemmmza

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en analisis esta representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
cominmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en parte de la tarima, sin embargo, dicho color no constituye un
elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del mismo rubro. Al
respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible registrar un color de
forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo ni apropiable por un
Gnico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o predominante, deviene
irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no otorga al signo un nivel
suficiente de creatividad ni distintividad.-------=----==sse e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente con el
producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: “.Artictjo
2°.-No podran registrarse como marcas: .../.. J '
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
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nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Serviclo...”. ====-=========z=zzzzsmozszmocemoooomoooeeee

Que, la representacién visual pretendida, al ser una figura de uso comin en el &mbito comercial,
carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable.
La imagen es facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o confundirla con
productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir
proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico y estar sujeto a
un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razon de su cardcter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen..”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende
identificar, Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directs como un.objeto furcional ¥ genering. -mmrescnmmnasmies ssssmemn s s s S S R

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefnalan: “(...)El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es
necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya
obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo como marca,
impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no
tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto
es registrable como marca(..)”. ! Los mismos autores también expresan: “(..) la forma necesaria es la que
forzosamente debe tener un producto por sus proias caracteristicas, mientras que hay funcionalidad en la
forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtencion de un determinado resultado(...)"--

Que, el signo propuesto no sélo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacién exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en
cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
VBT s e s i

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente lar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articulo 2 de la Ley\N°

1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su ré
\l‘g d\l

Na
' Bareiro de Médica, G.E v Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. W\rr; ?) E v
2 Bareiro de Médica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 172). Editorial La Ley:.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 626 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20597/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
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condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucién recurrida por estar ajustada a
0TS e T T

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 626 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas. --------==-==-=smmsmms e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 20, Expediente N2 20597/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP

TECHNOLOGY PTY LIMITED. -------------- R
"f “
Art.3° NOTIFIQUESE por Cédula. ----------=----- S 5/- ----------------------- Qe
( /x )
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccion de
I R 8, 7, = o B B R e Ao e /5 e

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, la Direccion de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°Inc. ¢) y €). ------=--===---=smmmmommoomoon oo

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacién en contra la Resolucién N° 963 de fecha 07 de
julio de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. ---=--===-===sm=ssommsmoms oo oo ooe oo

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expres6 agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamé autos para resolver. ==-=-=-=-s-mc-mmosommmmmmm oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c)... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no.ba Jugara 10 SOICHAD, ---enseescmsms s e S WA S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(... ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccién de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presentd en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55342/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacién que sea descriptiva al producto y en vista a
ello Ia prohibicién incursa segtn el criterio de la Direccién de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacion en
60 paises alrededor del mundo.../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida,
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscadadr de Google,
desde redes sociales en pdginas reconocidas.../..que la solicitud de registro de mi reprengtada no f;ae
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicién en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningtn titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AEIECHO0S. .. ” === e oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O PU SO, === == oo oo e

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
productos de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Palets de madera,
fibra de vidrio o plastico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de
madera, plastico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para
manipulacién y transporte de mercancias, comprendidos en la clase 20 (VEINTE)”, ----+=-================xx=zn---

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el anélisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.--=-----===-=======seemeemmee

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente con el
producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: “,Articulg
2°-No podran registrarse como marcas: ../.. e) los que consistan enteramente en un signo/que sea el
nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate o que pueda servir en/ el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio... f
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Que, la representacién visual pretendida, al ser una figura de uso comin en el ambito comercial,
carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable.
La imagen es facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o confundirla con
productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir
proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico y estar sujeto a
un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razon de su caracter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen..”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directs gemo uriebjato furncional ¥ GetiBrigh, - s« sssmmmm e e S S S S e S s

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mdédica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan: (... )El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es
necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya
obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo como marca,
impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no
tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto
es registrable como marca(..)”. ' Los mismos autores también expresan: “(..) la forma necesaria es la que
forzosamente debe tener un producto por sus proias caracteristicas, mientras que hay funcionalidad en la
forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtencién de un determinado resultado(...)"*--

Que, el signo propuesto no sélo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacién exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en
cuestion no retne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
R TS L

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos ¢) y e) del Articulo 2 de la Ley N°

Df!m‘ ¥
Déageci
Hecio

' Bareiro de Médica, G.E v Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed-p. 153). Editorial La Ley.
2 Bareiro de Médica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 172). Editorial La Ley.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 963 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20598/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 963 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas. --------==-===smmm oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 20, Expediente N2 20598/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED.

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula, -------z--szzzc:--- g (i :




DIRECCION NACIONAL DE

“, ™, PROPIEDAD ¥ ™ GOBIERNO pe. | PARAGUAI
¥ INTELECTUAL M@ PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 954 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20599/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
111 o s

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccién de
MAECAS, Y} mnrmnnrmnm s nneimms o o o R A e e B i S A S S S S i wm

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°inc. ¢) y e). --=-=--=--====-mommmmmeme oo

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucién N° 954 de fecha 07 de
julie de 2021, dictada por la Direccion e Marcas, ssessssssss s sssmssmsss s s s s e s s

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expres6 agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamé autos para resolver. --------=«=--=-=s-c=scomemeocmcnonnncnnenancaneaoe-

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que “..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c)... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a 10 SOlicitado”. --=--=============m==mmmoor oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(... ) Que, Ja marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicion anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccion de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55341/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacion que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segtn el criterio de la Direccién de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacién pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA’, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises.../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacio
60 paises alrededor del mundo.../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa y rﬁﬁ;\]ﬁ:\
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscador ie{\C\;gogl ,

i on Nacional de Pt '\'\,"\lzkl prelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 954 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20599/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY

desde redes sociales en paginas reconocidas.../..que la solicitud de registro de mi representada no fue
objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AETOCN0S... 7 === ==

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O DU S0, === m = m e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
productos de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripciéon : “Palets de madera,
fibra de vidrio o plastico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de
madera, plastico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para
manipulacién y transporte de mercancias, comprendidos en la clase 20 (VEINTE).”. ----==============xnnnsmmneee-

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el anilisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.----=---==========-==ssmeememmee

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente con el
producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: /’ Articu
2°-No podran registrarse como marcas: ../.. €) los que consistan enteramente en uh signoique sea e)
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nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio...”. -================s=smccsmmorsonzsomnnnnee oo

Que, la representacion visual pretendida, al ser una figura de uso comun en el ambito comercial,
carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable.
La imagen es facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o confundirla con
productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir
proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico y estar sujeto a
un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
ditecks como . -8bjee faneiarmal J g ERBTIeR s rrr—rrr e it e e

Que, resulta pertinente citar la opiniéon de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y Carlos
Alberto Médica, quienes senalan: “(... El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es
necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya
obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo como marca,
impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no
tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto
es registrable como marca(..)”. ' Los mismos autores también expresan: (...) la forma necesaria es la que
forzosamente debe tener un producto por sus proias caracteristicas, mientras que hay funcionalidad en la
forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtencién de un determinado resultado(...)"*--

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacién exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en
cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
AT =S 8 ettt et

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter emlnentemente lary
tuitivo del derecho marcario, conforme alo dlspuesto en los incisos ¢) y e) del Articulo 2 de la Leyi

! Bareiro de Médica, G.E v Médica, C.A (2020).Oposicién a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Edy.p. lﬁrij cﬁf('
2 Bareiro de Médica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. /7“ L Ed
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condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucién recurrida por estar ajustada a
dereCho. ~-mmm e e

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 954 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas. ==--=---=======smmmmms e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA?,
clase 20, Expediente N2 20599/2020, sohc1tada a nombre de la firma CHEP

Art. 3°

atedina
 Tndustrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
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Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direcci6n de
I AT GRS, 7 st o e s e L P e o 588 S S S A R S e SR S

RESULTA:

Que, por Resolucién N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, la Direccion de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “M/ARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°inc. ¢) y €). -------=-=s-==msmsmsmmmozemncionononen oo

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N° 962 de fecha 07 de
julio de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. -----=====-======sssnnoossssoooosssssooooososooso s nn oo oo

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresé agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamo autos para resolver. -----=---=-----ozcomoroommooomoooo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c)... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a 10 Solicitado”. ------=============smmzssmmmmmesooooo oo oooossoossnoosonooonnooo oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. ) Que, Ja marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccién de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55344/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomo nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacién que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segun el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacién pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operaci
60 paises alrededor del mundo../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa.y re onOCJda
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscadord G )0,
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0121 D

desde redes sociales en paginas reconocidas../..que la solicitud de registro de mi representada no fue
objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningtn titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con Ia suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS dEIECRO0S...” == mmm e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IO PUESEO. === wmm et

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
productos de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Palets de madera,
fibra de vidrio o plastico; Contenedores de todo tipo incluidos en la clase, incluso contenedores hechos de
madera, plastico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para
manipulacion y transporte de mercancias, comprendidos en la clase 20 (VEINTE).”, ------------=z=z===nznnmmmmne

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis estda representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
cominmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el andlisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.--===============-sseeemmmmmcec

marca figurativa solicitada

S

~

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente
producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: “/
2°-No podran registrarse como marcas: .../.. €) los que consistan enteramehte en. un signo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
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nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio...”. ====-=====-=====z==zsomsmnsmmnsonooa oo oee

Que, la representacion visual pretendida, al ser una figura de uso comutn en el ambito comercial,
carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable.
La imagen es facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o confundirla con
productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir
proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico y estar sujeto a
un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen..”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directa comom objeto funcional ¥ gensrico sssssememmassssas s s e

Que, resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mddica y Carlos
Alberto Modica, quienes senalan: (... )EIl rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es
necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya
obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo como marca,
impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no
tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto
es registrable como marca(...)”. ' Los mismos autores también expresan: “(...) la forma necesaria es la que
forzosamente debe tener un producto por sus proias caracteristicas, mientras que hay funcionalidad en la
forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtencién de un determinado resultado(...)"?--

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacién exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en
cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
T o st B e s i

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente ca
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articul6'2,de/fa Ley N°

1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no gs viable su reg(s en ecsa;s}ka(‘
Ao Gt "w‘ e

"' Bareiro de Médica, G.E v Mdédica, C.A (2020).Oposicién a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2 Ed. p. IS:MEdMNﬁM La LLj m“ e
2 Bareiro de Modica, G.E y Mddica, C.A (2020).0posicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 172). Editorial La Ley.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 962 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20600/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY
LIMITED - e mnntantantannatentan et nen e

condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por estar ajustada a
derecho. —-mmmmm e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 962 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas. --------==-====mnmmmmm o

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 20, Expediente N2 20600/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED. ----------------- U —

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula. --------=-=------- TN f\ -----
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccion de
I, 17, o m o t o  mm

RESULTA:

Que, por Resoluciéon N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2° inc. ¢} y €). ----=--==rr==ronmmonosacsmsmnssemamseze

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucién N° 961 de fecha 07 de
julio de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. -------=--==--==ssmmmsmmns oo oo oo oo

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresé agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamé autos para resolver. -=-----=--z---ossmesmmmmmnmo oo oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de Ja
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. c)... las formas usuales de
un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una
ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen. e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
conseeuencia no.ha ugara Jo SOICIEAEO. mnensarsersmms s s S e s e o i e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (... ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccién de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55346/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacion que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segun el criterio de la Direccién de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacion en
60 paises alrededor del mundo../... La solicitud de mi representada es una marca famosa y re nc}%
existiendo- asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscador de Google,
desde redes sociales en paginas reconocidas.../..que la solicitud de registro de mi representada no fue
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicién en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AEIOCHR0S...” ===n == e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1101y o (T e R —

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
productos de la clase 20 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Palets de madera,
fibra de vidrio o plastico; Contenedores de todo tipo incluidos en Ia clase, incluso contenedores hechos de
madera, plastico o fibra de vidrio; Contenedores aislantes del calor; Todo tipo de contenedores para
manipulacién y transporte de mercancias, comprendidos en la clase 20 (VEINTE).”. -=-=--==--====xznnnzzzcemmmnza

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en analisis esta representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 2¢ de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un tnico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.-=--===============smeeee e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente con el
producto que se pretende comercializar. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas establece: “..Articulo
2°-No podrén regjstrarse como marcas: .../.. e) los que consistan enteramente en un sjgno que sea

g A teccion Nacional de Propicded Inteiectus
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Que, la representacion visual pretendida, al ser una figura de uso comun en el ambito comercial,
carece de los atributos de originalidad y creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable.
La imagen es facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o confundirla con
productos similares ofrecidos por otros competidores del mercado. Esta circunstancia impide conferir
proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico y estar sujeto a
un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no cumple con los
requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razon de su caracter meramente genérico y descriptivo.----

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicién de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen..”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de producto que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion

directa como un objeto funcional y geneérico.-----------=xmmmm o

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica y Carlos
Alberto Médica, quienes senalan: (... )El rechazo al registro marcario de la forma se justifica cuando ella es
necesaria para un producto, pues en este caso seria injusto el monopolio indefinido a favor de quien haya
obtenido el registro. Por ejemplo, si alguien pudiese registrar la forma cilindrica del cigarrillo como marca,
impediria que otros industrializaran cigarrillos con esa misma forma. Pero cuando la forma del producto no
tiene finalidad funcional o técnica y solo constituye un medio para diferenciarlo de sus similares, el objeto
es registrable como marca(..)". ' Los mismos autores también expresan: “(...) la forma necesaria es la que
forzosamente debe tener un producto por sus propias caracteristicas, mientras que hay funcionalidad en la
forma cuando ésta dé alguna ventaja al producto o facilite la obtencién de un determinado resultado...)"?--

Que, el signo propuesto no sélo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiaciéon exclusiva afectarfa
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca en
cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
VLI, - = - oo oo o e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos ¢) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro e;éai
condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucién recurrida por esta a]ustada a|
derecho.

" Bareiro de Modica, G.E y Médica, C.A (2020).Oposicién a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed.p. 183). Editorial La Ley.
* Bareiro de Modica, G.E y Mddica, C.A (2020).Oposicién a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 172). Editorial La Ley.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 20602/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 961 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la
Direccién de Marcas, --=---=-======cmmemsmmmm oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 20, Expediente N2 20602/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED. -----=x-=sosmsoose s e s

Art.3>  NOTIFIQUESE por Cédula. --------o--o--- A /\\ ___________
AV / \
h\\\ { ) /“’\ 11
Bhe. Paudin Par “‘ya‘ ‘rﬁ’.ﬂdﬂ
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resoluciéon N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ----=-=--=-====mnemm oo oo oo

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto
rechazar la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos
se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°, inc. e). -=-=--=-=====-=szsmemmmomoconoon e

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucién N° 1.214 de fecha 03 de
agosto de 2021, dictada por la Direccitn de Marcas. ~——---rmmrm=mmsrmrmn e s nmssmnmsmssnmmnansmancnnonecsone-

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expreso6 agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamé autos para reSolver, ---—<=-m-mr=sxnmmsmmmmmmmann oo cncm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que “.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. La denominacion en su traduccion al espanol se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger. En consecuencia no
ha lugar @10 SOIICItad”. ==-=============mmm oo oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(... ) Que, Ja marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccion de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55346/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomo nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacién que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicion incursa segun el criterio de la Direccién de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA’, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,

TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacion en
60 paises alrededor del mundo../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa y recopocida, ™
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscador dfzogle,
desde redes sociales en paginas reconocidas.../..que la solicitud de registro de mi representada-no fue  /
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AOIOCROS...” === e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O DU, === m o oo oo

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Servicios de alquiler
de palets; servicios de agrupacion de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base
de agrupacién que implica la circulacion de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios
de transporte, embalaje, almacenamiento y deposito, incluyendo la contratacion de contenedores, gatos
elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y
NUEVE),", «ssssannasesn st sncnernnnntnsnnmmsmmmsn e e m e m o omt 24t e e e e e e i s e 0

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en anilisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.-----=----==-=====---=ssmmeemmeee e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relaciéon directa, inmediata y evidente con lgs

servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Margas establece:
“..Articulo 2°.-No podran registrarse como marcas: .../.. €) los que consistan enteramente e hh\gz/gno qtle
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio...”. --==============z=czscoceoocaeo

Que, la representacion visual pretendida, al consistir en una figura de uso comuin en el ambito
comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y
creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una
representacion convencional, facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o
confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia
impide conferir proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico
y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genérico y

e SCTIDEINID, sssecssimssmmsns o e B 0 0 1 i

Que, resulta pertinente citar la opiniéon de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y Carlos
Alberto Modica, quienes sefialan: “(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
OTOS (.. === oo oooosooooooooooooooooooos

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen..”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directa como un objeto funcional y geneérico.--=-=====s==smmmmmmsmomsm oo oo oo

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacion exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa
en cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
BT et s e e R B s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.214 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20605/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 1.214 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas. ----------===-smsmmm e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 39, Expediente N2 20605/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED. -----------snxscsunsne et \/—\ ---------

Art.3°  NOTIFIQUESE por Cédula, -----------mssesotoine e Sanct e e f o 4
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resoluciéon N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, Y; ---=--c=s=ssemsccmsnssanmmnenmmmsssmnsns s s s e e s m s e o e S S f e S S R e e S s e

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto
rechazar la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos
se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°, inc. ). -==--=--=-====-csomomocoocoooon

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacién en contra la Resolucién N° 1.216 de fecha 03 de
agosto de 2071, dictada por la Direccidn de MAICas, ssssosmmmmsmmmmmamsmesssmasms st s s

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresd agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamoé autos para resolver. ---==--=-==-==-==cso-smcomcocoomnono oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. La denominacién en su traduccion al espanol se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En consecuencia no
B8 dtiir g I BB A" oot s e R A S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(_.. ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccion de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presento en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55354/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacion que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segtin el criterio de la Direccién de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA’, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises.../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha Convem'do en uno de los fabricantes de madera més grande, ubicada en Australia, con operacién en
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningtn titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AEIECN0S...” === e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L PUESEO, === === e e e S e R R e S e S S S S SRR S e mm o m e me m s e e e

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Servicios de alquiler
de palets; servicios de agrupacion de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base
de agrupacién que implica la circulacién de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios
de transporte, embalaje, almacenamiento y depésito, incluyendo la contratacion de contenedores, gatos
elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y
201070874 ) S G S S —

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
cominmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un tnico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el anilisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.---------=--=-=-=-s-=smmmssem e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacién directa, inmediata y evidente con los
servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas-éstablece:
“..Articulo 2°.-No podran registrarse como marcas: .../.. €) los que consistan enteramente en un signo qu\e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio...”. -==================zzzcssousooe-

Que, la representaciéon visual pretendida, al consistir en una figura de uso comuin en el ambito
comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y
creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una
representacion convencional, facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o
confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia
impide conferir proteccién exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico
y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genéricoy
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Que, resulta pertinente citar la opiniéon de los juristas Gladys Esther Bareiro de Mddica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan: “(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
OTOS (.. ) == oo o e oo

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) Jas formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directa como un objeto funciondl ¥ Ben@rieg,------=-~-srerrmmmmmmormcnnecon e e e e enencnesenmanenAsanmanmme n e s

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacion exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa
en cuestion no retne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
1 B e i i e —

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas
condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por estar-ajustada a
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1.216 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20608/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 1.216 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas. -------======mm o

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 39, Expediente N2 20608/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED.

Art.3° NOTIFIQUESE por Cédula. ----------=------- e

DirecciopMWicional de Propreda {175'.“‘(’.'.‘.'«
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la Direccién de
T o R e e

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, la Direccién de Marcas ha resuelto rechazar
la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos se halla
inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°,inc. e). -==----====-mmmmemmmm e

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N° 625 de fecha 18 de
abril de 2022, dictada por la Direccion de Mareas: ===-=-ssssssmmmmmsssmmmtes s snessnssunm e st aiatnm s m ek wns s s sinns

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedi el recurso interpuesto, en
fecha 07 de junio de 2022 expres6 agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 22 de junio de 2022, esta
Direccién General llamé autos para resolver. -==-==s=ssessemsommmme s an s e s s e ma s n e m e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e).. los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. La denominacion en su traduccién al espanol se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea proteger. En consecuencia no
ra Jutgrar @ d0 SOIOTEIQ,, rrmmrrrrmmmmmerirm i it e i o i e i i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(_.. ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccion de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presenté en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55358/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacién que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segun el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacién pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,

TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacion en
60 paises alrededor del mundo.../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa y reconocida,
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscador de Google,

desde redes sociales en paginas reconocidas.../..que la solicitud de registro de mi representada np fue
\ 7
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningtn titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AEIOCRI0S. .. === e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D P . =i e e o e A R

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

" Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcién : “Servicios de alquiler
de palets; servicios de agrupacion de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base
de agrupacién que implica la circulacion de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios
de transporte, embalaje, almacenamiento y deposito, incluyendo la contratacion de contenedores, gatos
elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en 1a clase 39 ".-------=--==--====zc-zcmnux

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
cominmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.-----=----=--===-===s-smmermmme e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente los
servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas m:
“..Articulo 2°.-No podran registrarse como marcas: .../.. e) los que consistan enteramente en un 'signo ﬂile

1
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio...”. -==================zzmeeeuov--

Que, la representacion visual pretendida, al consistir en una figura de uso comtn en el ambito
comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y
creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una
representacion convencional, facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o
confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia
impide conferir proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico
y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genéricoy

QS DM im0 P R i 8 e

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y Carlos
Alberto Mddica, quienes sefialan: “(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
OIS (.. mmm e oo e

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicién de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directa voro un cbjeto furicional ¥ genBricu--~r-er-mrmcmenmcammmanmsrmnn s ncnns o asmsass sos A s RS S R SR

Que, el signo propuesto no sélo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacién exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa
en cuestiéon no redne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
Lo AL S

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas
condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por est ajl’.}sta\da}P a
dereCho. ==nmmm e e N

DirvsLara c‘f":’afﬂncrina' ,
Diretcién General d¢ Propicdad Industrial
! Bareiro de Médica, G.E y Mddica, C.A (2020).Oposicion a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2° Ed. p. 148);‘15@1,‘,1@;1)&31;1@};;@“;1Imﬂmm
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 625 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20610/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 625 de fecha 18 de abril de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas. -=--=-----=--=-mnsmms oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 39, Expediente N2 20610/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED. ------------- e

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula. ----------- AT ”

X
ibg. G audia Parf
Directota Generd! ;
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, Y; -------=-========mmmmmm oo oooooosooooooooooooooooo-

RESULTA:

Que, por Resolucion N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto
rechazar la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos
se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°, inc. ). ---==-===-====-zssmmsmmnnonnoannes

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N° 1.217 de fecha 03 de
agosto de 2021, dictada por la Direccién de Marcas. -==-=-===-====sssmnmesmoomsomme oo oo oo oo

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expreso agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamo autos para resolver. ------===-=-==ssosmmmommmmor oo oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. La denominacion en su traduccion al espafiol se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En consecuencia no
i3 Hpat 2 JO) SOIOHEIO?, ~ne s s o amist s R B S e e =

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccién de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presenté en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55359/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacién que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segtn el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacion pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises.../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha Convem'do en uno de los fabricantes de madera més grande, ubicada en Australia, con operacion en

Diteccion General de m_m
Direccion Nacional de Propiedad Intele
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AOIECH0S. .7 === e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O PU SO, === oo o oo e

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaciéon marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcién : “Servicios de alquiler
de palets; servicios de agrupacion de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base
de agrupacién que implica la circulacién de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios
de transporte, embalaje, almacenamiento y deposito, incluyendo la contratacion de contenedores, gatos
elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el anilisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.------------==-======ssmmrmmmmre e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacién directa, inmediata y evidente con los
servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marcas-e ce:

“..Articulo 2°.-No podran registrarse como marcas: .../... €) los que consistan enteramente en in signo que
SNV
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio...”. -==-=-===-=====-===zssmzzzeeoee

Que, la representacién visual pretendida, al consistir en una figura de uso comun en el ambito
comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y
creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una
representacion convencional, facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o
confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia
impide conferir proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico
y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genérico y

S CII DIV, === e

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan:“(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
OLTOS (.. ) mm e

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comun en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directa como un objeto funcional y eneérico.------=-=-=-mmsmmmmm oo

Que, el signo propuesto no soélo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacién exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa
en cuestion no reune los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estan expresamente excluidos por la normativa
T e R e R R B B e e o e i i i

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c¢) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registwas
condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucién recurrida por e/s\tay’aju{s,tada <
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.217 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20611/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 1.217 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas. --------======mms oo oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 39, Expediente N2 20611/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP

TECHNOLOGY PTY LIMITED., --------s-ssszszazazazasemsmemessmso s
. \ N
Art.3*  NOTIFIQUESE por Cédula, --------s-rseee- s ,i:fl\ ----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

Asuncioén,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucién N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, y; =--=-=-==-===mmmmmm oo

RESULTA:

Que, por Resolucién N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, la Direccién de Marcas ha resuelto
rechazar la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos
se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°, inc. e). ===============smsmmeeemmeeaas

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resoluciéon N° 1.249 de fecha 06 de
agosto de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. --=------==-===ssmmmsmmmmmoe oo

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expres6 agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccion General llamé autos para resolver. -=----==--==-xmncermoom e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera que “..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e)... los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. La denominacion en su traduccion al espafiol se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En consecuencia no
ha ugar a 10 SOIICItAdO”. -==-====== e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. ) Que, la marca solicitada no esta
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccién de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacion que se presenté en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55362/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacién que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segtin el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacién pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA’, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises.../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha Convertido en uno de los fabricantes de madera ma’s grande, ubicada en Australia, con operacfo’n en

existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscadop’ de Goo ]e
desde redes sociales en paginas reconocidas../..que la solicitud de registro de mi represeptada no fue
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningun titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS dEIECRO0S...” === === m = m e m e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TN ETTRIBBT . = e s B A O B R S R A

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaciéon marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcién : “Servicios de alquiler
de palets; servicios de agrupacion de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base
de agrupacién que implica la circulacion de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios
de transporte, embalaje, almacenamiento y depésito, incluyendo la contratacion de contenedores, gatos
elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en andlisis esta representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
cominmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un Unico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.--------=-==--=-=-=-smmsmscamc e

marca figurativa solicitada

; ———

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relacion directa, inmediata y evidente con los
servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marca Jece:
“..Articulo 2°.-No podran registrarse como marcas: .../.. €) los que consistan enteramente en {in signo\que
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto 0 Servicio...” -----<=weee-meemeeeomeeeee.

Que, la representacion visual pretendida, al consistir en una figura de uso comtn en el ambito
comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y
creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una
representacion convencional, facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o
confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia
impide conferir proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico
y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genérico y

oo 11 o s A

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Médica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan:“(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de $Ignos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
o S

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 2¢ de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) las formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende
identificar. Esta estructura es de uso comtn en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcién
directa como un objeto funcional y generico.-------------ssxeseasemme oo

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacion exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa
en cuestion no retne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estin expresamente excluidos por la normativa
R et

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupay atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos ) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su registro en esas
condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucion recurrida por estar aj a
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.249 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20613/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.-

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 1.249 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por
la Direccidn de Marcas. =-=-====-=-========sssmssososososmemosoosoo o omssosos oo oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 39, Expediente N° 20613/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED. ------------=-=-=- ez

N\ /\
Art.3°  NOTIFIQUESE por Cédula, ---------s--sms-s=aixgafennnermmsbmediomemneaneas N
p e A
. ‘\\\—:\—E _//:'\,\\ ( /
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Chep
Technology Pty Limited contra la Resolucion N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, Y; =--=-=======mmmmmm oo oo s

RESULTA:

Que, por Resolucién N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, la Direccion de Marcas ha resuelto
rechazar la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA” en base a que la solicitud de registro de autos
se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas en el articulo 2°, inc. ). ==--=--==-=seermrmcammcaaee

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma Chep
Technology Pty Limited e interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucion N° 1.248 de fecha 06 de
agosto de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. -----------====-m=mmmmm oo

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
interpuesto, en fecha 11 de enero de 2022 expresé agravios el apelante. Que, finalmente, en fecha 09 de
febrero de 2022, esta Direccién General llamo autos para reSolVer. -=---------=-xmzzesmmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: e).. los que consistan enteramente
en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado. La denominacion en su traduccion al espariol se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea proteger. En consecuencia no
ha Jugar alo SOIICItad”. -=-========mmmmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.. ) Que, la marca solicitada no estd
incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma en su momento ya fue
observada por la direccion de Marcas, la cual ya fue subsanada con la adecuacién que se presenté en fecha
16/09/2020 bajo acta. No. 55364/2020. De la adecuacion citada anteriormente ya se tomoé nota y la misma ya
aparece como Marca Figurativa, por ende, no hay denominacion que sea descriptiva al producto y en vista a
ello la prohibicién incursa segtn el criterio de la Direccion de Marcas no corresponde a derecho. Adjunto al
presente, el escrito de adecuacién pre mencionado. Que. mi mandante ya tiene registrado la “MARCA
FIGURATIVA’”, a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo,
como ser su pais de origen Australia y en varios paises.../..Igualmente, es dable reiterar que la firma CHEP
TECHNOLOGY PTY LIMITED., es una empresa reconocida a nivel mundial, empezando sus inicios en 1875,
se ha convertido en uno de los fabricantes de madera mas grande, ubicada en Australia, con operacion en
60 paises alrededor del mundo.../.. La solicitud de mi representada es una marca famosa y recon/oe)da\
existiendo asi todo medio de pruebas que lo demuestran, encontrandose asi en el buscador de/Google, x
desde redes sociales en paginas reconocidas../..que la solicitud de registro de mi representa fuel'
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

objeto de oposicion en el plazo legal establecido para el efecto, por lo cual ningtn titular considera a la
marca de mi mandante como similar o confundible con la suya o que de alguna manera los perjudique en
SUS AEIOCROS...” === oo e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IAETPUESTO; =memessmsnmmsmmmesn snmssmemn e e i e o R S A B AR 7 9 B m i e =

Que, tal como lo expresa el Art. 1° de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria,
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, se deben revisar esas limitaciones a la hora de
considerar la viabilidad del registro marcario, las cuales fueron concebidas para precautelar otros derechos
o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, como son los que amparan al consumidor.-

Que, en primer lugar, tenemos que la solicitud de registro en tramite ha sido presentada para cubrir
servicios de la clase 39 del nomenclador internacional, con la siguiente descripcion : “Servicios de alquiler
de palets; servicios de agrupacion de palets, a saber, el arrendamiento y el alquiler de palets sobre una base
de agrupacién que implica la circulacién de palets y contenedores por y entre diferentes usuarios; Servicios
de transporte, embalaje, almacenamiento y depésito, incluyendo la contratacién de contenedores, gatos
elevadores de palets, montacargas y carretillas de mano, comprendidos en la clase 39 (TREINTA Y

Que, la “MARCA FIGURATIVA” en analisis estd representada por la IMAGEN DE UNA TARIMA,
comunmente conocida como PALLET (término proveniente del idioma inglés), es decir, una plataforma
compuesta por tablas, utilizada habitualmente para el almacenamiento y transporte de mercancias. Se
observa igualmente, el uso del color azul en ciertas partes de la tarima, sin embargo, dicho color no
constituye un elemento diferenciador suficiente que permita distinguir la marca respecto de otras del
mismo rubro. Al respecto, conforme al Inc. d) del Art. 22 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no es posible
registrar un color de forma aislada como marca, ya que su uso no puede considerarse de caracter exclusivo
ni apropiable por un tunico titular. En consecuencia, el color azul, considerado de forma aislada o
predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el analisis, ya que no
otorga al signo un nivel suficiente de creatividad ni distintividad.---------==-====s-emsmemmemm e

marca figurativa solicitada

Que, en este caso, la imagen propuesta guarda una relaciéon directa, inmediata y evidente con los
servicios que pretende ofrecer la firma solicitante. En ese sentido, la Ley N° 1294/98 de Marc estab]éb?:
“..Articulo 2°.-No podran registrarse como marcas: .../. €) los que consistan enteramente egtin iigno que
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o Servicio...”, -=--=--=-----==ee-mmeeeeeeeeme-

Que, la representacion visual pretendida, al consistir en una figura de uso comun en el ambito
comercial correspondiente a los servicios que se desea amparar, carece de los atributos de originalidad y
creatividad requeridos para ser considerada una marca registrable. La imagen constituye una
representacion convencional, facilmente reconocida por el consumidor promedio, quien podria asociarla o
confundir con prestaciones similares ofrecidas por otros competidores del mercado. Esta circunstancia
impide conferir proteccion exclusiva, por tratarse de un signo que debe permanecer en el dominio publico
y estar sujeto a un régimen de libre disponibilidad. Por lo tanto, se concluye que el signo solicitado no
cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la ley, en razén de su caracter meramente genérico v

QESCIIPHIV. === e

Que, resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica y Carlos
Alberto Médica, quienes sefialan:“(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la
aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
OIS o . = e i i A o et A AR S e

Por otro lado, resulta igualmente aplicable lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Marcas, que
establece la prohibicion de registrar como marca : “..c) Jas formas usuales de un producto o de su envase,
las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica
al producto o al servicio al cual se apliquen...”. La forma representada en la marca (una tarima o pallet)
constituye una forma usual, funcional y técnicamente necesaria para el tipo de servicio que se pretende
identificar, Esta estructura es de uso comin en diversas industrias para el transporte y almacenamiento de
mercancias, lo que impide atribuirle caracter distintivo desde el punto de vista marcario. Adicionalmente,
su representacion grafica no presenta alteraciones creativas o estilizaciones que desvien su percepcion
directa como un objeto funcional y genérico.--===-=+====ssmsseemmee oo

Que, el signo propuesto no solo carece de originalidad y capacidad distintiva, sino que ademas se
encuentra expresamente comprendido dentro de las prohibiciones legales para el registro marcario, por
reproducir una forma funcional usualmente utilizada en el comercio, cuya apropiacion exclusiva afectaria
la libre competencia y el uso legitimo por parte de terceros. Por lo tanto, se concluye que la marca figurativa
en cuestion no retne los requisitos establecidos por la ley para ser registrada, al estar compuesta por
elementos que carecen de distintividad y que, ademas, estin expresamente excluidos por la normativa
I, e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud que nos ocupa y atendiendo al caracter eminentemente cautelar y
tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los incisos c) y e) del Articulo 2 de la Ley N°
1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que no es viable su regis esas
condiciones, consecuentemente corresponde confirmar la resolucién recurrida por _estdr jajustadh a
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.248 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARCA
FIGURATIVA”, CLASE 39, EXPEDIENTE N° 20615/2020 A NOMBRE DE CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 1.248 de fecha 06 de agosto de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas, -----=---=-==---==s==smsmmmmmn oo oo emn e ms s e s e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la “MARCA FIGURATIVA”,
clase 39, Expediente N2 20615/2020, solicitada a nombre de la firma CHEP

TECHNOLOGY PTY LIMITED. -------------nmmmmzzzaa  nombre de ls ima CHEP
N
)
Art.3*  NOTIFIQUESE por Cédula. -------z-caceoeo- S )
Claudia phanela Cistaldo

irectoraGen
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 2.088 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COLEGIO
ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58645/2016, SOLICITADO POR EMPRESA
EDUCACIONAL PARAGUAY - BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----=--=csxsnrsnssmssmssmmeammsammemsemmn e e s e e s e e

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Empresa
Educacional Paraguay - Brasil De Fabio Hauagge Do Prado Empresa Individual De Responsabilidad
Limitada, contra la Resolucién N2 2.088 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de Empresa Educacional
Paraguay - Brasil De Fabio Hauagge Do Prado Empresa Individual De Responsabilidad Limitada e interpone
Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 2.088 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la
DIteCCiOn e MarQas.-====e-r-m-mmmesmson e mm e mm 5 S S S 001 S S S S

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
101 1D (e

Que, en fecha 22 de agosto de 2024, la representante convencional de Empresa Educacional Paraguay
- Brasil De Fabio Hauagge Do Prado Empresa Individual De Responsabilidad Limitada expres¢ agravios. Esta
Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de agosto de

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “CENTRO ANGLO
PARAGUAYO?, registrada con el nimero 373070 en fecha 7 de Diciembre de 2012 a favor de ASOCIACION
CULTURAL PARAGUAYO BRITANICA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre
los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
Ro) o = e Lo 0

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(..) Que, si bien ambas marcas estan
compuestas de TRES VOCABLOS, solo comparten entre ellas UNO, siendo los demds totalmente distintos,
lo cual trae como consecuencia que ambas marcas sean perfectamente distinguibles entre si. Ademas, al
ser ambas mixtas, estin también conformadas pro logos que, como se puede apreciar mas adelante, son
variantes e inconfundibles../..Que, la firma titular de la marca citada como antecedente no se opuso al
registro de la marca../..enfatiza su identidad como institucién educativa, al usar el término “Colegio”. ...
También es sabido que, “ANGLO” se usa como prefijo para formar adjetivos que indican relacion con el
inglés, como lengua materna u oficial, o con Inglaterra (...)"---=-============z=======szssssssssoooosssssmoooossooooooecs

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

e B e A e T ‘i\J -----
Abg, Ci brfia < ristall
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 2.088 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COLEGIO
ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58645/2016, SOLICITADO POR EMPRESA
EDUCACIONAL PARAGUAY - BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. ------==s=nxsnnssmssmmssmmenmcemeecsamtamaa s e meemme s memeeemeemmesmemmemmmemmmemmsec

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSHUIT UN@ MAICA, ====-===xnmmmmmmmmms oo m e

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Es asi
que realizando el analisis en el campo ortografico y fonético, se verifica que tanto la solicitante “COLEGIO
ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA” y la marca antecedente “CENTRO ANGLO PARAGUAYO” comparten la
palabra “ANGLO?”, similitud gréfica y fonética que se puede corroborar en el siguiente cotejo: ------------------

COLEGIO ANGLO PARAGUAY (marca solicitante), y
CENTRO ANGLO PARAGUAYO (marca base de rechazo)

Que, corresponde igualmente realizar un analisis semantico-conceptual a fin de considerar el
significado general de las marcas analizadas. En el caso que nos ocupa, se destaca que la palabra “CENTRO”
alude genéricamente a cualquier establecimiento donde se imparte educacién, ya sea primaria, secundaria,
técnica o preescolar, actuando como hiperénimo' del término “COLEGIO”, al referirse especificamente a un
tipo de centro educativo. Por otra parte, la relacion entre los términos “PARAGUAY” y “PARAGUAYO”
responde a una vinculacion de pertenencia nominal-gentilicia, ya que el segundo deriva del primero y
denota origen o procedencia. Por consiguiente, tanto desde una perspectiva fonética, grafica como
conceptual, las marcas objeto de analisis presentan elementos comunes relevantes que pueden inducir a
confusion o asociacién por parte del publico consumidor. Esta coincidencia en sus componentes
esenciales refuerza la existencia de un alto grado de similitud entre ambos signos.--------------=========--------

Que, sobre la similitud conceptual de las palabras, la doctrina mas destacada sobre la materia sefiala,
“(.)Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representacion o
evocacion a una misma cosa, caracteristica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.../..El
contenido conceptual es también 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.
Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusién es
inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja"y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados
ante un oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningtin proceso de
asociacion. Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir confusion(...)". *--------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la solicitud de la marca “COLEGIO ANGLO
PARAGUAY Y ETIQUETA” pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 41, con la sigui

! Palabra cuyo significado estd incluido en el de otras. Pajaro es hiperénimo de jilguero y de gorrion. hips:/dle.rac.cs/hiperdic 'J"‘,,H_wg%:r
* Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Afio 2013. -
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Resoluciéon N°,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 2.088 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COLEGIO
ANGLO PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 58645/2016, SOLICITADO POR EMPRESA
EDUCACIONAL PARAGUAY - BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. =-==nnmnmmemm e oo oo oo oo oo oo o e oo oo oo oo oo oo o oo

(educacion); cursos por correspondencia; organizacion y direccion de conferencias, congresos, seminarios,
simposios y talleres de formacién, ensenanza; eximenes pedagogicos; organizacion de exposiciones con
fines culturales o educativos; informacién sobre educacion; préstamo de libros; orientacién vocacional
(asesoramiento en educacion o formacién”. Por su parte, la marca base de rechazo “CENTRO ANGLO
PARAGUAYO” también posee registrada en la misma clase los siguientes servicios: “..Servicios de educacion
y esparcimiento, incluyendo los relacionados con la ensenanza de la lengua inglesa y la difusién de la
cultura britanica, asi como servicios relacionados con la organizacion de actos y eventos culturales de
distinta indole”. De esta comparacion, se colige facilmente que el contenido de ambas coberturas es similar,
ya que ambas marcas se enmarcan dentro del mismo ambito de prestacién (servicios educativos y
culturales). Esta coincidencia, no solo refuerza la afinidad conceptual entre los signos, sino que también
acredita la existencia de un riesgo de confusién o asociacion en el puiblico consumidor. En efecto, el
consumidor promedio podria asumir, errbneamente, que ambas marcas provienen del mismo origen
empresarial o que existe una relaciéon econémica, institucional o comercial entre ellas. Por tanto, las marcas
analizadas no solo comparten elementos graficos y conceptuales, sino que al proteger los mismos servicios
de la clase 41, coinciden en el mercado de referencia y se dirigen al mismo ptblico objetivo.--------=----=-------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis, vemos que el
resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusién entre las marcas
en pugna. Ademas, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas.------------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6° y 2°
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. --------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 2.088 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la
Direccidn de Marcas. -----==-====-===m=smmmmmmmm oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “COLEGIO ANGLO
PARAGUAY Y ETIQUETA”, clase 41, Expediente N° 58645/2016, solicitada a nombre
de EMPRESA EDUCACIONAL PARAGUAY-BRASIL DE FABIO HAUAGGE DO PRADO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA --------------55; ---------------

[}

e neia Cristaldo
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Art.3 NOTIFIQUESE .--------s=-nrssmmrssmmmneansssan e ¢ -'-“-“-\a;;—[—' ------- fonfrmnnns \«



. DIRECCION NACIONAL DE .
#,* PROPIEDAD ¥ " GOBIERNO ori. | PARAGUAI
/ INTELECTUAL U/ PARAGUAY A REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1398 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CLUB
SOCIAL Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93139/2019, A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC. ===t m e m e me et e mmecmeemmenee

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma
Intercontinental Great Brands Llc. en contra de la Resolucién N° 1.398 de fecha 21 de octubre de 2020,
dictada por la Direccion de Marcas, y;--==-=====s====sssssssss et ee e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de Intercontinental
Great Brands Llc, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N 1.398 de fecha 21 de
octubre de 2020, dictada porla Direccion de Marcas. =====--===ssss--scsmmmsmmmmcccsreaeaanne s s mme i mnss s sssnne

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
e 8B o e R

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de Intercontinental Great Brands
Llc expreso agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 06 de mayo de 2021. ==-=========ssssmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de dicha clase de la marca “CLUB SOCIAL”,
registrada con el nimero 389467 en fecha 3 de Diciembre de 2013 a favor de KRAFT FOODS GLOBAL
BRANDS LLC., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando
la imposibilidad de su inscripcién, como nuevo registro.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley
1294/98 de Mareas, no hid lugar 8. lo solicitatip ... )l - - -—-—emersvsscsmmscsss sumnsnsnpis s i ssisinmmmmmr e oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Que la marca antecedente,
CLUB SOCIAL Reg Nro. 389.467, clase 30, es también propiedad de mi representada INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC. Resulta ser que en fecha 17 de marzo del ario 2014, la Oficina de Hechos y Actos
Juridicos, tomo nota y emitié certificado de un CAMBIO DE NOMBRE presentado en el registro de la marca
CLUB SOCIAL, en el cual se aprecia claramente que el titular de la marca base de rechazo, KRAFT FOODS
GLOBAL BRANDS LLC, ha cambiado de nombre a, INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC. Acompario
copias del certificado, para su mayor referencia. Sorpresivamente, a través del rechazo 1.398, nos hemos
percatado de que el cambio mencionado no se ha tomado nota en los sistemas informaticos, por lo cual,
estamos gerenciando, paralelamente dicho tramite. (..).---==========smmmmmmm oo

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

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresién de agravios, tanto la marca base de
rechazo “CLUB SOCIAL” registrada en la Clase 30, como la marca solicitada “CLUB SOCIAL Y ETIQUETA”
para la misma clase, pertenecen al mismo titular Intercontinental Great Brands Llc. Asimisme, é age]an]!e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.398 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CLUB
SOCIAL Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93139/2019, A NOMBRE DE INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC.-e-=-=n-xnnamtamsamsamsammennennnmmsmem e e e eSS e St

adjunta copia del certificado de cambio de nombre de la firma KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.
(antigua propietaria de la marca antecedente), a favor de la firma INTERCONTINENTAL GREAT BRAND LLC.
en relacion a la marca CLUB SOCIAL y otras, expedido en fecha 17 de marzo de 2014 por la Jefatura de Actos
Juridicos. Este hecho, puede ser corroborado igualmente en el sistema informético de la Institucion, donde
consta la marca antecedente “CLUB SOCIAL” registrada bajo el N° 389467 y su renovacion N* 578025, a
nombre de “Intercontinental Great Brands Lic”, extremo que invalida la causal de rechazo considerada por
el Sty et Ja reso]udiOn APelada, - mmmrrmrre oo R SR St

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demas
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -----=------=--------

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

(=]

Art. 1 REVOCAR la Resolucién N° 1.398 de fecha 21 de octubre de 2020 dictada por la

Direccion de Marcas. ==============s=smsmsmm o o o oo oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “CLUB
SOCIAL Y ETIQUETA”, clase 30, Expediente N° 93139/2019, solicitada a nombre de
Intercontiriental Great Branids L1e, - = oo gt g mmmmmcmmm o e

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----------==========ss=snmmmmsoieeonoooee oo R e
R
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE
MULTT AGRO IMPORT EXPORT S.A.---==x==xnmsmmeemeem o e mta e ammeemeeemee

Asuncién, | | LULd

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TORTUGA
COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA y GUAYAKI S.A. en contra de la Resolucién N° 1332 de fecha 22 de
noviembre de 2013, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioSos, y; ---------==-=x===-sxxsmmmeemmeo-

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2014 se presenta el representante convencional de TORTUGA
COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N°
1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.----==-==-=---

Que, en fecha 29 de octubre de 2014 se presenta el representante convencional de GUAYAKI S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, -------=-----------ccccccaeamaaaaaescmeeemmemnmmmccocoommanes

Que, en fecha 12 de diciembre de 2014 fueron dictadas las providencias que concedié6 el recurso
O PUESE 0. ===

Que, en fecha 28 de febrero de 2019, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expreso
agravios; y en fecha 14 de abril de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dej6 de usar y se llamo autos para resolver en fecha 27 de abril de 2023.-------------xeeeeeeeeaenmeeee

Que, en fecha 29 de agosto de 2024, se declara operada la caducidad de instancia de la oposicién
presentada por TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA. ---------------ocmeoeo e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(...) Que la primera oposicién formulada en contra de
la solicitud de registro de la marca BOVICORT clase 35, en base al registro de la marca BOVIGOLD, en la
clase 31, la oposicion BOVIGOLD, se encuentra coexistiendo pacificamente con otra marca cuyos radicales
también estan formados por el prefijo BOVI en la misma clase, resulta evidente que la marca BOVICORT de
la solicitante puede coexistir con la marca oponente, sin suftir confusién ningtin tipo. Esta situacion
demuestra que la coexistencia pacifica entre las denominaciones en pugna es posible en la clase 31.../.. Con
relacion a la segunda oposicion, las marcas enfrentadas, son BOVICORT, solicitada en la clase 35 y lamarca
BOVIFORT, registrada en la clase 05. Esta Secretaria considera que observamos diferencias notorias en sus
conjuntos, a parte de la diferencia de las clases que aleja atin mas la posibilidad de confusién en el ptblico

consumidor.../... Es criterio de esta Secretaria que existen suficientes elementos diferenci es entre las
marcas en conflicto.../.. La marca solicitada a registro retine los requisitos de novedad, /especza]z ad por lo
que corresponde el rechazo de las oposiciones deducidas.” R Wy s LR

umela Cristalde
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE
MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A --=+nnxnnxnnsenmssmsesmsemmmesmmsmmse s e s e s on e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GUAYAKI S.A. y manifiesta: “(..) La marca
solicitada se reproduce casi perfectamente la marca registrada.../.. Es posible vislumbrar la alarmante
similitud entre los signos BOVICORT/BOVIFORT.../.. La denominacion solicitada carece de la caracteristica
intrinseca de las marcas../.. La extremada semejanza existente entre las marcas en pugna, las cuales
légicamnete no lograran convivir pacificamente; pues resulta claro que la primer impresion que tendrd en
el publico consumidor al confrontar ambos dignos, uno seguido de otro, serd que poseen un mismo
origen.../.. Por mas que las marcas se encuentren depositadas en clases distintas, el riesgo de que las msimas
sean confundidas por el publico consumidor es alto, pues los signos son practicamente idénticos, y los
servicios distinguidos se encuentran relacionados entre si../.. De permitirse el registro de la marca
BOVICORT, la firma solicitante estaria explotando de manera ilicita el prestigio de la marca de mi
mandante.../.. En merito de todo lo expuesto y fundado solicito a la Sefiora Directora oportunamente dicte
resolucién revocando integramente la Resolucion N° 1332/2013.7----======z=znzosmmssommmmsmn oo oo oo oo

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

Que, en primer lugar, al realizar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
TSI EG ====mm msss omre mm sm s  rtmmm im  m  e T S  SR S

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion 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 sweonjunto, Enan cotejo en conjuniorvemios QU -—rssssemse mmsbat s s s i R S s i s s s AR e

BOVICORT Y ETIQUETA (marca solicitada), y
BOVIFORT (marca oponente)

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

Queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna. En
ese sentido, ahondando en el anélisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca
solicitada, ya que BOVICORT se encuentra solicitada para la clase 35, (Servicios de importacion,
exportacion, comercializacion de balanceados y comidas para animales) mientras que la marca oponent
BOVIFORT protege (Iodos los articulos de la clase 05). Del cotejo de ambas marcas en pugna, sg@

\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, A NOMBRE DE
MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A. === nmcem et

observar, que ni el consumidor mas desprevenido podra confundir de ninguna manera, un servicio de un
producto, la diferencia de las coberturas implicadas alejaindudablemente toda posibilidad de confusién.---

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “BOVICORT” en la clase 35, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada BOVICORT”. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas BOVIFORT.--==-=xxsmxxmsemmeemmecee oo

Que, aunque las denominaciones contengan vocablos similares, sin embargo, dicha coincidencia no
es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros
elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distincion y posible coexistencia de las marcas en
O 0S4 e e S A e e e S

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u ori ginalidad de un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a
diferencia del oponente que es denOMINALIVa, =-=-----==-x<=sxemee e ea e

marca solicitada marca registrada
Bovicort
mixta denominativa

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases
diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disimiles, originales y
distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente coexistir
pacificamente en el SeNo CONSUMIOT. =+====+===xxssmee et

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direcciéon General arriba a
la conclusién en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad
de confusién y/o asociacién de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde’ confirmar la
Resolucion recurrida.---------s-smmmmmeeeee e N, ‘
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POR TANTO, o
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRL,
RESUELVE: .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1332 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 11767/2012, ANOMBRE DE
MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A.#--nnsnxsnsrnmemmsmssm s ms s e et oo

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013 dictada por la
DirecciGn de Astritos Marcariog Litigiosos, —r----nr~---sessemmsansmsasmmsamme oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BOVICORT Y ETIQUETA”", clase 35 Expediente. N° 11767/2012, solicitada a nombre
de MULTI AGRO IMPORT EXPORT S.A..

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. --------====-=====---- T N it A’ e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1832 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TEXAS FARM Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63368/2023, SOLICITADO POR ZIPO
CONFECCOES LTDA.-========22m et e E oo oo oo oo

Asuncién, U MAT  LULD

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma ZIPO
CONFECCOES LTDA. contra la Resolucién N° 1832 de fecha 14 de noviembre de 2024, dictada por la
DirecciBn de NaPTas, Ji sussss-c e o e o e e e S S 5 S A S S A s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de la firma ZIPO
CONFECCOES LTDA. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 1832 de fecha 14 de
noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. --=-=-==--====-==ssmozsmozmsosssmosssooms oo s oo o on oo oo

Que, por proveido de fecha 28 de noviembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 04 de diciembre de 2025. Y por providencia de fecha 10 de febrero de 2025
esta Direceion ams AUTos Pars BESOINEE, =-momrmrmrammere e s S e S ey s e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la btsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TEXAS”, registrada con el N°
568333 en fecha 08 de agosto de 2023 a favor de Wrangler Apparel Corp., Una Corporacién De Delaware.
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de
conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.”---=---====-=====-===zsmoszzsomsmmomssonoooo oo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Si
bien ambas denominaciones comparten la particula TEXA o TEXAS no es menos cierto que la marca de mi
mandante esti compuesta y acompanada de otros elementos que la hacen diferentes el cual realiza un
importante aporte en materia de distintividad y suficientes para permitir una coexistencia pacifica entre
ellas../.. TEXA o TEXAS es una silaba de uso comin en marcas que designan productos y servicios.../... La
marca solicitada esta compuesta de dos palabras y una etiqueta, la primera palabra TEXA es la parte inicial,
la desinencia va acompaniada de una segunda palabra FARMA,con una etiqueta novedosa.../.. POr o tanto, y
en mérito a lo expuesto, dicte resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N° 1832/2024."-=--=-=

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1 PO, =t R e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos graficoy
foneético, asi como del aspecto ideoldgico 0 conceptual. ----------==z-zsmmmmsmsooommsmmnnonoee oo oo

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo ‘?{XAS” y la)\
solicitud de registro de la marca “TEXAS FARM Y ETIQUETA”, se evidencia que la pan:e pr}t@ga/de la;’
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1832 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TEXAS FARM Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63368/2023, SOLICITADO POR ZIPO
CONFECGOES LTDA. -+ mr e e et ee e mmeecmteemm e e emmnee

denominacién de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido,
tenemos que “TEXAS FARM Y ETIQUETA” es idéntica a la marca registrada “TEXAS”, diferenciandose
simplemente la solicitante por la inclusion del vocablo “FARM”. En el siguiente cotejo se puede corroborar
la similitud gréfica y fonética entre las marcas en pugna: ---=-—--------=---sssreeeean oo

TEXASFARM Y ETIQUETA (solicitada), y
TEXAS (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada TEXAS FARM Y
ETIQUETA, resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo. Esto es asi, ya que el
elemento en comin es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipétesis resulta necesario centrar el anélisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacién superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas "Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el
que desempenara mas cabalmente el papel de identificacion comercial de los Productos.”!--------------zeooo

Que, respecto a la denominacién solicitada, tenemos que la Mot Vedette es “TEXAS FARM Y
ETIQUETA”. También, conviene senalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto,
ahondando ain mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al
“Analisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales”y expresa: “En lo que hace a la conformacién de la
marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus
radicales, por ser generalmente las partes que mas ficilmente retiene el consumidor.” dicho esto, se
advierte que en la denominacion cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la
registrada, por lo que se colige que no podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-----------------

De la contrastaciéon de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresién auditiva que generan ambas podria causar confusién en el publico consumidor.--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simulténea, vemos que el resultado que
arroja la visién en conjunto demuestra que s existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca TEXAS
FARM Y ETIQUETA no podra coexistir con la marca base de rechazo TEXAS, con la Cugmesenta as
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los produ
comerc1ahzadasp

FPayar) o TR .
Abg Llaldia Camisia£7512,
Directo¥a Genga,

ion General d

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Ao 2003.
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1832 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TEXAS FARM Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 63368/2023, SOLICITADO POR ZIPO
CONFECGCOES LTDA === e oo s oo mn e e e e e me e e nes

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en clases
relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no
se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos y
servicios, vemos que la solicitante “TEXAS FARM Y ETIQUETA” pretende cubrir “Exclusivamente articulos
de sombrereria, armazones de sombreros, sombreros, sombreros de copa, gorras, gorros de bario, viseras
para gorras, bandas para la cabeza, panuelos para la cabeza, camisas, camisetas, camisetas sin mangas para
deportes, alpargatas, chalecos, chalecos de pesca, chaquetas, pieles (Prendas de vestir), imitaciones de
cuero prendas de vestir, pijamas, trajes de bano, disfraces, pantalones cortos, jerseys (Prendas de vestir),
pantalones comprimidos, bariadores, cinturones, calzoncillos, calzados, botas, botas deportivas, botines,
pantuflas, zapatillas, zapatillas de bano, tacones, sandalias, calzado deportivo, prendas de calceteria,
calcetines, calentadores de piernas. -" comprendidos en la clase 25, mientras que la marca base de rechazo
“TEXAS” con registro N° 568333 cubre: “Todos los articulos de la clase 25, comprendiendo entre ellos
vestidos, calzados, sombrereria”. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacién a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las
L £ e R P R

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
Clases Id@NtiCas. ==---mmmmmm e s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, ---------------

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

Art. 1¢ CONFIRMAR la Resolucién N° 1832 de fecha 14 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccién de Marcas. ==-=---======smmmmm oo

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “TEXAS FARM Y
ETIQUETA, clase 25, Acta N° 63368/2023, solicitada a nombre de la firma ZIPO
CONFECCOES LTDA.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 284 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “PERTAX”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 01667/2013, SOLICITADA POR LUIS
CASSANELLO S.ALC.E.C.A.-rnnrnmemermmemnmse e e e s e ce e f e mtam s e s et et e mtamt e meam s emmeamennsennen

(&)

Asuncién,
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BIOFARMA contra
la Resolucion N° 284 de fecha 17 de junio de 2015, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos,

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2018 se presenta la representante convencional de BIOFARMA a
interponer recurso de apelacién contra la Resolucién N° 284 de fecha 17 de junio de 2015, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. -==-=======x==smmmmmmm s oo

Que, en fecha 02 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante el 22 de noviembre de 2018. En fecha 7 de agosto de 2019 fue acusada la
rebeldia del solicitante, por no contestar el traslado de la expresién de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejé de usar y se llamé autos para resolver en fecha 26 de diciembre de

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) Que. con relacién a la oposicion deducida corresponde
hacer una comparacién de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, y
entre las marcas “PRETERAX” (registrada) y “PERTAX” (solicitada) en pugna, encontrarnos que, si bien es
cierto que comparten algunos elementos ortograficos en comun. ello no es ébice para afirmar que las
mismas necesariamente causaran confusion en el seno del ptiblico consumidor atendiendo que las mismas
producen una visién de conjunto completamente distintas entre si, las cuales se diferencian perfectamente
entre si fonéticamente y por sobre todo conceptualmente, contribuyendo con ello a generar una impresion
general distinta e inequivoca de cada una de ellas.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las
marcas en pugna existen diferencias como para causar alguna posibilidad de confusion.../... En atencion a
las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposicion deducida deviene improcedente(..)” -=--=-==============-----

Que, la representante de la firma oponente, BIOFARMA presenta su escrito de expresién de agravios,
manifestando entre otras cuestiones “(...) Tal como es de conocimiento del Sefior Director General deben
rechazarse las solicitudes de marcas que puedan inducir directa o indirectamente a confusion. y es un
principio general y reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusion
entre dos marcas, se debe estar mas a las SEMEJANZAS que a las diferencias existentes entre ellos, maxime
si, como en el caso de autos, se refieren a marcas depositadas en la misma Clase.../.. Las marcas en pugna
evocan la misma idea y por lo tanto el publico consumidor no dudara en creer que se tratan de productos
ofrecidos por mi representada../.. Las denominaciones en pugna, son ASOCIABLES EN TODOS SUS
PLANOS..../... PERTAX, es una transcripcion casi literal de la denominacion PRETERAX de mi mandante..,/...
Ya que al realizar un cotejo entre las marcas en cuestion notamos la similitud y su directa asocigei
si: PRETERAX|PERTAX.../... Lucrando finalmente a expensas del reconocimiento obtenido
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 284 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “PERTAX”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 01667/2013, SOLICITADA POR LUIS
o o1 0370 e R E———————

en el mercado a través de su marca PRETERAX.../... Por lo tanto ruego al Serior Director dicte resolucién
revocando en todas sus partes la Resolueion N 2842015 ---rr=rr=rmrrr=nrrmrmmmmmrn mmmmm i o e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N° 284 de fecha 20 de marzo del 2018, -------=--=---m-ommmmmooo oo

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusion marcaria es evaluar a los signos en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la
vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion
entre ellos. Asimismo, se debe analizar el lugar de comercializacion de los productos pues, de ser éste el
mismo para ambos productos, el consumidor promedio podria caer en confusién, sumandose a esto el
perjuicioigenerado al titularde la marca registrama. ssss st e S RS SR S AR

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las marcas en pugna se advierte que la solicitud de
registro “PERTAX” y la marca base de la oposicion “PRETERAX”, presentan una importante semejanza.
Dicha semejanza es apreciable al colocar y pronunciar las denominaciones una seguida de la otra en un
plano visual. Esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada, resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente. Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud
denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las semejanzas.-------------

Que, con respecto al riesgo de confusién, esta Administracién esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a la identificacion y proteccion de
su producto o mercancia mediante la marca de fabrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiada con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresion, aiin cuandoen los detalles existan difereIICIAR". ~<ses=ss-anstanssnimsnsmannessssmmnrmasssnsmmsss

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

»l

22 (e L T o 0 A

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
solicitada pretende la cobertura de: “todos los productos”; mientras que la marca oponente protege: “Todos
los articulos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,
productos dietéticos para ninos y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar los
dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas.y los
animales daninos”, en la misma clase 5 del nomenclador internacional. Facilmente se ohge que
contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusién esta acreditade

' OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 284 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “PERTAX”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 01667/2013, SOLICITADA POR LUIS
CASSANELLO S.A.LC.E.C.A.#mrrmmmem et ceeemmeemeecmneee

’

estarfan compartiendo los mismos lugares de venta, razén por la cual las posibilidades de asociacién de la
marca solicitante con la oponente, se Vern acrecentadas --------=s-s«smmmnceesmmccceemmnnnnnsasms s nnnsin s naene

analizadas no solo presentan similitud grafica, sino que al proteger los mismo u S

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa marca. -----------------=z==--

Que, en conclusién, ésta dependencia considera que la marca solicitada “PERTAX” causaria riesgo de
confusién o de asociaciéon con la marca oponente “PRETERAX”, menoscabando los derechos adquiridos
por la misma, por lo que corresponde revocar Ia resolucion recurrida.--------=========--sxessessesseeeeecmmeeeeee

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 284 de fecha 17 de junio de 2015, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LitigI0S 08, ===-=========smsmmms oo

Art. 29 DISPONER el archivo de la solicitud de registro- d"e**'~}a\rnarca “PERTAX”, Acta N°
01667/2013, clase 05, presentada por la firma LUIS CASSANELLOQ S.A.LCE.C.A.-----------=---

|/
Art.3° NOTIFIQUESE por cédula.

~ LENER
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1337 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENERGY
HUEVOS Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28238/2023, SOLICITADA POR NARA LUISA BAZAN DE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de NARA LUISA
BAZAN DE PRIETO contra la Resolucion N° 1337 de fecha 25 de septiembre de 2024, dictada por la Direccion
die Marcas, Y; ==-=-======smsmsee e e e e e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de NARA LUISA
BAZAN DE PRIETO e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resoluciéon N° 1337 de fecha 25 de
septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. ~r----rr=r=srsmmrmeemememsammnmm s mmmmmrmmam s e

Que, en fecha 28 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
AP ElACIGIN I T PIIIBTIY. mss e o R S  R  A R

Que, en fecha 10 de diciembre de 2024, el representante convencional de NARA LUISA BAZAN DE
PRIETO expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 13 de diciembre de 2024, ------------mm oo rm e

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) El nombre ENERGY traducido al
espaniol significa energia, si bien puede considerarse un tanto evocativa (caracteristica permitida en
nuestro derecho marcario), ello no significa que sea genérica, y de ninguna manera describe las
caracteristicas propias del producto con una sola denominacion.../... Tratandose de designaciones marcarias
no es necesario realizar la traduccion de un nombre, basta que tenga una connotacién de fantasia, es decir,
que no sea una designacion forzosa de un producto, es absurdo entonces, considerar que la palabra
ENERGY como descriptiva del producto que se desea proteger../.. La Directora de Marcas no puede
encontrar comin o genérico mi marca por las razones expuestas arriba y es menester considerar que la
misma es especial, con logotipo novedoso y licito../.. En mérito de las consideraciones que anteceden,

9

respetuosamente peticiono a la Sefiora Directora, revocar la resolucion de rechazo .”----=--=========-===-z=-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D U e {1

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese prod
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee paralos consunﬁdores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro dela marca

":\J’ //
L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1337 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENERGY
HUEVOS Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28238/2023, SOLICITADA POR NARA LUISA BAZAN DE

“ENERGY HUEVOS” fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “Exclusivamente produccion de huevos.”.-------==-======x===ssmmmmmeemmmeeeo.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ENERGY HUEVOS Y ETIQUETA”
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“ENERGY HUEVOS” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 29
del nomenclador internacional.------------emmmm e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ENERGY HUEVOS” es el resultado de la
conjuncion de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominacién, novedosa y
original. "ENERGY",(energia, en inglés) es un término sugestivo, este elemento lingtiistico no es genérico ni
describe directamente los productos ofrecidos, lo que es esencial para que la denominacién sea reconocida
como marca registrada. La adicion de la palabra "HUEVOS" si bien indica el producto objeto de
comercializacion, combinados, no resultan genéricos ni exclusivamente descriptivos, lo que le otorga al
signo un minimo de distintividad.-==-=====-=-=mmm s

Que, en ese sentido, la particular combinacion de las palabras en cuestién posibilita un
posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es
evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominacién en letras de color negro con una tipografia
especial, y el disefio de la mitad de un huevo, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando

este elemento cierta distintividad a 1@ MarCa.-=-==-=========m=m = e

marca solicitada

ENERGY HUEVOS

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) dela Ley. Al 'résp : i
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar-la fofma direl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1337 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENERGY
HUEVOS Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28238/2023, SOLICITADA POR NARA LUISA BAZAN DE
] O

insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------------------

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

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

(=]

Art.1 REVOCAR la Resolucién N° 1337 de fecha 25 de septiembre de 2024 dictada por la

Direccion de Marcas. ------=-====smmmmmo oo
Art. 20 ORDENAR la prosecuciéon de los tramites de la solicitud de registro de la marca “ENERGY
HUEVOS Y ETIQUETA”, clase 29, Acta N° 28238/2023, solicitada a nombre de NARA LUISA
BAZAN DE PRIETO.

Art. 32 NOTIFIQUESE. --------+snnnnenesmmmmmenna oo L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CULTURELLE”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO
GENERICO S.A. - e oo

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de DSM IP ASSETS B.V.
en contra de la Resolucién N° 873 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigi0S08, ¥; «==-========mmmmsm s

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2019 se presenta la representante convencional de DSM IP ASSETS
B.V. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 873 de fecha 04 de octubre de 2019,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==--==--===x==nsmmmr oo

Que, en fecha 09 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IO P U S 0. === === m = = m e

Que, en fecha 30 de junio de 2020, la representante convencional de DSM IP ASSETS B.V. expreso
agravios; y en fecha 08 de enero de 2021, fue contestada la expresion de agravios por parte del
representante convencional de la firma solicitante MEDICAMENTO GENERICO S.A. Esta Direccién llamé
autos para resolver en fecha 17 de febrero de 2021.---------=-=----mmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que se promueve oposicién contra la solicitud de
registro de la marca “CULTURELLE”", solicitada para la clase 05 en base a la solicitud de la marca
“CULTURELLE” en clase 05; por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles.../.. Con relacién a la oposicion deducida, es necesario destacar que la denominacion
CULTURELLE es una marca famosa y notoria mundialmente, debidamente registrada en el extranjero y por
gozar de dicha notoriedad es de aplicacion en este caso el Articulo 6 quinquies del Convenio de Paris el
cual establece: “Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen, sera
admitjda para su depo’sjto y protegjda tal cual es en los demas paises de la Union, por lo que esta Direccién

los requisitos de especialidad y novedad para su registro.../... Es criterio de ésta Direccion que la oposicién
presentada debe ser declarada Improcedente.” -=--=-==========msmm s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, DSM [P ASSETS B.V. y manifiesta: “(..) la marca
CULTURELLE de propiedad de DSM IP ASSETS B.V. goza de fama y notoriedad, conforme lo demuestran los
numerosos registros con que cuenta y con el material publicitario que fuera agregado en la etapa
probatoria..../.. En efecto, la marca CULTURELLE, pedida por la firma MEDICAMENTO GENERICO S.A.
constituye la reproduccién y la transcripcién total de la marca CULTURELLE, registrada en el extranjero a
favor de mi representada, estando ambas marcas en una misma clase.../... Que la firma solicitante de la marca
CULTURELLE copie fielmente a la marca CULTURELLE de propiedad de mi mandante demuestra la mala fe
que le asiste.../... La existencia de registros extranjeros de la marca CULTURELLE, concedidos a favor de mi
mandante, demuestran que ésta posee sobre la misma un derecho adquirido que la convierte en legitima
propietaria de dicha marca.../... La marca solicitada CULTURELLE no puede reunir los elementps dzstmnvos
propios que la tornen un signo registrable en razon de que es EXACTAMENTE IDENTIC‘ .




DIRECCION NACIONAL DE

“y, PROPIEDAD % GOBIERNO bk | PARAGUAI
¥ INTELECTUAL i . PARAGUAY | REKUAI
Resolucién N° |

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CULTURELLE”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO
GENERICO 8. A - nnm e

formas, a la marca CULTURELLE, ya registrada en el extranjero por mi mandante.../... Por lo tanto, ruego al
Senor dicte resolucion revocando en todas sus partes la Resolucion N° 873/2019."--=-------=-==--nzzmmzcmmucmnunn

Que, a su vez, la firma solicitante MEDICAMENTO GENERICO S.A.contesta la expresion de agravios y,
entre otros argumentos, expresa: “Al emitir el juicio supracitado, el Aquo pasa claramente por alto claras
disposiciones establecidas por la normativa aplicable, las cuales fueron expuestas por mi parte a la hora de
contestar esta oposicion, demostrando que la marca de la adversa no puede en modo alguno beneficiarse
del supuesto caracter de notoria, al no tener las minimas condiciones exigidas tanto por nuestro derecho
positivo en materia marcaria.../.. Debe considerarse que la carga probatoria en cuanto al caracter d
notoriedad corresponde a quien lo invoca, en este caso la adversa.../... La oposicion deducida por la adversa
contra la solicitud de registro de la marca de mi representada debe ser rechazada por su rotunda
improcedencia, teniendo en consideracion que la adversa fundamenta su oposicion sobre la base de una
marca que no se encuentra registrada en Paraguay y que la mismo tiempo es una marca completamente
desconocida para nuestro medio../.. En virtud a las consideraciones precedentes, solicito confirme la
RESOIUCION IN® 873/ 201 9. ===~ e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “CULTURELLE” (solicitada en clase 05) y “CULTURELLE” (marca
extranjera/solicitud posterior en la clase 05). -=---=====m s s s

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
consumidores. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortogrifico, fonético y conceptual, entre la
solicitante “CULTURELLE” y la marca oponente “CULTURELLE” registrada en el extranjero en clases 05, se
advierte que en la denominacion cuyo registro se solicita se reproduce integramente a la marca oponente,
tal como se puede notar en el siguiente COMPArativo: ===========x==ssmmmm e

CULTURELLE  (marca oponente extranjera)
CUITURELLE  (marca solicitada)

Que, de esta comparacion en los campos ortografico y fonético entre la solicitante y la marca
oponente, se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita se reproduce en 10 de las 10 letras
correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en
conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada no cuenta con etiqueta alguna
que pueda aportar distintividad. -=------==ss- s

Que, ahondando atn mas en el anahsls respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Médica, en su

Cristaldo
Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CULTURELLE’, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO
GENERICO S.A.~+nnnsnmmsem st e et e et e e

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion (excepcion
al principio de especialidad)." ----------- - cm e

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con relacién a las
marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion

0 goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los intereses del publico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto., ademas de las manifestaciones obrantes en el
expediente administrativo, tras realizar una investigacion mas adentrada sobre la notoriedad de la marca
oponente extranjera CULTURELLE , vemos su pagina web’ y tras la busqueda realizada en la base mundial
de datos de la OMPI*, tenemos que se encuentran registradas las marcas CULTURELLE, en la clase 05, en
numerosos paises y a nombre del titular oponente, demostrando asi la notoriedad de la marca registrada,
segun el siguiente detalle: CULTURELLE, Reg. N° 840311796, Brasil; CULTURELLE, Reg. N° UK00917903809,
Reino Unido; CULTURELLE, Reg. N° 2016056073, Malasia; CULTURELLE, Reg. N° 6887865, Estados Unidos
de Ameérica; CULTURELLE, Reg. N° 2670879, México; CULTURELLE, Reg. N° 40201809565Y, Singapur;
CULTURELLE, Reg. N° 017903809, Union Europea; entre otros. Teniendo en cuenta los registros
mencionados, podemos notar que cuenta con un derecho adquirido sobre la misma en base a los registros
extranjeros. Conforme a derecho y a fin de lograr una proteccion integral a nivel internacional, el
oponente, ha solicitado el registro de su marca CULTURELLE en nuestro pais, en fecha 23 de noviembre de
2016, ACta N 1676942, - mmmmmmm oo e e

Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirfan una posible coexistencia. Respecto a la confusién entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: “En clases distintas, la confusion puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcién o uso una misma finalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusion .. Confusién entre productos y servicios: Un servicio de reparacion de

televisores por su relacion intima con los televisores puede dar Iugar a confusion si las marcas de ambos
son confundibles. Los ejemplos pueden ser Vanados rd nti 0

ean co bles para edan co .. se declararon confundibles las marcas "Vesubio', de la
clase 30, y "El Vesubio", de la clase 42, "ya que tanto una como la otra cubren productos alimenticios de
probable expendio en el mismo tipo de negocio y de facil asociacion para quien es un cliente
desprevenido” El subrayado es nuestro. De ello se colige que la oponente cuenta con registro concedido
tanto en su pais de origen como en varios paises, por lo que las marcas en pugna no podran ceexistir, ya
que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo, care iendox

elemento figurativo que pueda llegar a marcar alguna diferenciacién. Distinto hul;i_'_éféi S

el caso i el

! “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 193.
* “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

* https://www.cslbehring.cl/-/media/cslb-chile/fichas-tecnicas/CULTURELLE.pdf

4 https://www3.wipo.int/branddb/es

5 “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 873 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CULTURELLE”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65795/2016, SOLICITADA POR MEDICAMENTO
GENERICO S.A -

solicitante hubiese incluido algin otro elemento que pueda aportar distintividad con relacién a la marca
(0] 0100 0TS N

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién General
considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la
resolucién recurrida emitida por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --==-=============zzmmmommmnoenaen

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 873 de fecha 04 de octubre de 2019 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. =-=---rr-s--msremmmmmecc e oo

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CULTURELLE”, clase 05,
Expediente N° 65795/2016, solicitada por la fifma MEDICAMENTO GENERICO S.A.---
\

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. -==================----- ey e A /\\ -------------
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 326 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 36988/2014 A NOMBRE DE YEAD
W AN RY010):82 V1 7\ o st EE———————__——————-—__———————

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de YEAD
MANSOUR HAMMAD en contra de la Resolucion N° 326 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la
Divecciér de Asuritos Marparios LitigioBes, J; ~re-r=mmmmmmrmmrn oo e sen enmen s nenmmm s S S5

RESULTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de YEAD MANSOUR
HAMMAD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 326 de fecha 18 de abril de 2017,
dictada por la Direccitn de Asuntos Marcarios Litiglosos, ssss--=ssesssmssssummnsonmssammmmsnstusasmmmss sy mmsss

Que, en fecha 22 de mayo de 2017 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de agosto de 2017, el representante convencional de YEAD MANSOUR HAMMAD
expreso agravios; en fecha 15 de septiembre de 2017, el representante convencional de SKY COURIER
INTERNATIONAL S.R.L. y contesta el traslado de expresiéon de agravios. Esta Direccién tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de septiembre de 2017.------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “..) Haciendo un andlisis comparativo entre las
marcas en pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, gréfico, ortografico y
fonético, que las tornan confundibles.../... Surge a prima facie la similitud entre las mismas, por ser marcas
con significado propio de cada palabra.../.. Ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende
que ya posee registro y es altamente conocida y por ende también podrin ser confundidas mas
ficilmente.../.. Existiendo una clara y evidente relacién conceptual entre las marcas en pugna, los
consumidores podréan caer en la confusion respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero
origen de los mismos, en razén de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también
existe un mismo producto protegidos por la oponente.../.. En atencién a las disposiciones de la Ley de
Marcas, la oposicién deducida por SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. deviene procedente.----------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante YEAD MANSOUR HAMMAD y manifiesta: “(..) Lo
aqui expuesto, evidencia que la resolucion fue realizada con poca o nula aplicacion de los conocimientos
marcarios basicos, asi como también, nula apreciacion de los hechos aplicacion de los hechos aportados y
demostrados por mi mandante en autos.../.... Entre la marca solicitada por mi mandante y la marca oponente
no existen las aludidas similitudes gramaticales, fonéticas e ideolégicas y que pueden coexistir
pacificamente, puesto que el hecho de tener letras en comtin no e impedimento para la concesion de Ja
solicitud de registro de mi mandante.../.. Para determinar la confundibilidad entre dos marcas, estas deben
ser analizadas en su conjunto para ver si presentan suficientes caracteres distintivos, novedad y
especialidad, requisitos cumplidos en la solicitud de mi mandante.../.. El inferior tampoco ha tenido en
cuenta que nuestra legislacion marcaria tiene estab]eCJdo el sistema uniclase, por lo Cua] una/mﬁr-ca\e\s
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Resolucion N° O

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 326 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 36988/2014 A NOMBRE DE YEAD
MANSOUR HAMMAD  -+--+==nnsnsssmsmsammsmmsmmen s e e st a e e m e et e m e s ms emeemmemmemeemeememmemmee

alguno y no es viable, por lo cual no le asiste el derecho de oponerse al registro de la marca SKY HOME y
etiqueta en la clase 20.../.. POr lo tanto, ruego al Sefior Director dicte resolucién revocando en todas sus
partes 1a ResoluCiOn N® 526/2017" . --======--mmmmmm oo

Que, la representante convencional de la firma oponente SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
presenta el escrito de contestacion de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice “...) La propia
Ley 1294/98 de Marcas en su articulo 2 inc. g: disponer los signos que constituyen una reproduccién,
Imitacion, transliteracion o transcripcién total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar,
notoriamente conocido en el sector (...)/... Este hecho revela la intencién de la contraria a fin de establecer
su afan en forma clara y expresa dando a entender sus intenciones de desvirtuar el buen nombre y prestigio
de mi cliente creando de esta manera confusion.../... El hecho que utilice en la formacién de una marca un
elemento de uso comun no veda a su titular el derecho de oponerse a que un competidor que también esta
facultado para usar el mismo elemento, pueda conformar una marca que carezca de rasgos singulares de
relativa novedad../.. De esta manera la coexistencia se hace imposible por el riesgo de confusién que
genera la similitud estructural entre las marcas, sumado a la similitud de los servicios traeria aparejada una
confusién../.. En presencia de lo antedicho no corresponde sino la confirmaciéon de la Resolucién
el ]y o o R T

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de oposicién, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 288219 de la marca “SKY
COURIER INTERNATIONAL” a nombre de SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. venci6 el 16 de junio de
2016, 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° 1294/98 de Marcas que
textualmente expresa: “(...) Podrd solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses
POSteriores al VeNCIMIENTO (...) . ===========m e

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "SKY HOME Y ETIQUETA”, solicitada por YEAD MANSOUR HAMMAD..-----------=---------

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 326 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s. =-=-=-===xmnsmmmmmm e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “SKY
HOME Y ETIQUETA”, clase 20, Expediente N° 36988/2014 sohCItada a nombre de

Art. 32

P :(JL‘WlFl\\‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 325 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36989/2014 A NOMBRE DE YEAD
L0 0 3 11, T ————

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de YEAD
MANSOUR HAMMAD en contra de la Resoluciéon N° 325 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la
Direccitn de Astintos Marcarios Litigionog, ¥ o e s s oy e st e S s AN e

RESULTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de YEAD MANSOUR
HAMMAD e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 325 de fecha 18 de abril de 2017,
digtads por 1a Dirgecion de Asuntos Marcarios LTSO8, — s oo mermmermermee

Que, en fecha 22 de mayo de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de agosto de 2017, el representante convencional de YEAD MANSOUR HAMMAD
expreso agravios; en fecha 15 de septiembre de 2017, el representante convencional de SKY COURIER
INTERNATIONAL S.R.L., y contesta el traslado de expresiéon de agravios. Esta Direccién tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de septiembre de 2017.------------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Haciendo un analisis comparativo entre las
marcas en pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, grafico, ortografico y
fonético, que las tornan confundibles.../... Surge a prima facie la similitud entre las mismas, por ser marcas
con significado propio de cada palabra.../.. Ha demostrado el oponente que la marca del cual se desprende
que ya posee registro y es altamente conocida y por ende también podran ser confundidas mas
facilmente.../.. Existiendo una clara y evidente relacion conceptual entre las marcas en pugna, los
consumidores podran caer en la confusion respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero
origen de ]os mismos, en razon de que la marca pretendida por el so]icftante es una copia ¥ que también

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante YEAD MANSOUR HAMMAD y manifiesta: “(...) Lo
aqui expuesto, evidencia que la resolucion fue realizada con poca o nula aplicacién de los conocimientos
marcarios basicos, asi como también, nula apreciacién de los hechos aplicacion de los hechos aportados y
demostrados por mi mandante en autos.../.... Entre la marca solicitada por mi mandante y la marca oponente
no existen las aludidas similitudes gramaticales, fonéticas e ideologicas y que pueden coexistir
pacificamente, puesto que el hecho de tener letras en comiin no e impedimento para la concesién de la
solicitud de registro de mi mandante.../... Para determinar la confundibilidad entre dos marcas, estas deben
ser analizadas en su conjunto para ver si presentan suficientes caracteres distintivos, novedad y
especialidad, requisitos cumplidos en la solicitud de mi mandante.../... El inferior tampoco ha tenido en
cuenta que nuestra legislacion marcaria tiene estab]ecido el sistema uniclase, por lo Cual una
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 325 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SKY HOME Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36989/2014 A NOMBRE DE YEAD
MANSOUR HAMMAD, ----=--===n=ssnsmmsmmmnosmmnmcsc e ces e e nnan -

Que, la representante convencional de la firma oponente SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
presenta el escrito de contestacion de la expresién de agravios y entre otros argumentos dice “(...) La propia
Ley 1294/98 de Marcas en su articulo 2 inc. g: disponer los signos que constituyen una reproduccion,
imitacion, transliteraciéon o transcripcion total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar,
notoriamente conocido en el sector (...)/... Este hecho revela la intencién de la contraria a fin de establecer
su afan en forma clara y expresa dando a entender sus intenciones de desvirtuar el buen nombre y prestigio
de mi cliente creando de esta manera confusion.../... El hecho que utilice en la formacién de una marca un
elemento de uso comtin no veda a su titular el derecho de oponerse a que un competidor que también esta
facultado para usar el mismo elemento, pueda conformar una marca que carezca de rasgos singulares de
relativa novedad.../.. De esta manera la coexistencia se hace imposible por el riesgo de confusién que
genera la similitud estructural entre las marcas, sumado a la similitud de los servicios traeria aparejada una
confusion.../.. En presencia de lo antedicho no corresponde sino la confirmacién de la Resolucién
FOCUITI, ===~~~ === === e oo

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de oposicién, se encuentra
vigente. En este sentido, segun la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 288220 de la marca “SKY
COURIER INTERNATIONAL” a nombre de SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L. venci6 el 16 de junio de
2016, 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° 1294/98 de Marcas que
textualmente expresa: “(...) Podra solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteriores al VeNCIMIENLO (... ) .- ========= =

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "SKY HOME Y ETIQUETA”, solicitada por YEAD MANSOUR HAMMAD. ------===-=======----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 325 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LitigioS0s. ==--=-===-=x=smmsmmmm sl

(=]

Art.2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “SKY

HOME Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 36989/2014, solicitada a nombre de

Art. 32 i % R
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CARDIOLAT”, EXPEDIENTE N¢ 716943, CLASE 29,
SOLICITADA POR PARMALAT PARAGUAY S.A. ---

Asuncion, 3 0 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucién N° 167 de fecha 20 de marzo de 2017 dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2017 se presenta el representante convencional del oponente e interpone
recurso de apelacion contra la Resolucién N° 167 de fecha 20 de marzo de 2017, dictada por la Direccién de
AsuNtos Marcarios LitigloS08. ===========nsrm e oL

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios el
apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 20 de abril de 2018, —-----------memmmmmememem e

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 fue presentada la fundamentacién del recurso y respecto a la
misma se dict6 la providencia: “Téngase por presentado el escrito de expresién de agravios y cérrase traslado
de agravios por el término de ley. Notifiquese por cédula”, en fecha 08 de noviembre de 2018, —-----------————---

Que, en fecha 27 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. --------====-=======memmmmeemmccccmee.
CONSIDERANDO:

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

pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima aCtuacion”, -------======-=-===-====sseememmmmmmmnceeeeeemmmmmmmne

Que, la segunda instancia se activa con la concesién del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal
de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la presentacién de la
fundamentacion del recurso y el traslado de la expresién de agravios, queda a instancias del recurrente
impulsar la notificacién a su CoNtraparte. —-------------nnsmommo e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacién del recurrente ha sido la
fundamentacién del recurso en fecha 26 de septiembre de 2018. ----==-=-====---=-nnnseememmmmmccceee

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la providencia que ordena el
traslado de la expresién de agravios en fecha 08 de noviembre de 2018, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
L@ U T . == oo o o oo

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 1° DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de epasieion en la solicitud de
registro de marca CARDIOLAT, Expediente N2 716943, clase 29, solicitada por Paf; ’ ardgNay S.A —-memeeee
Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registyr . Aafcy ~CARDIOLAT,
Expediente N2 716943, clase 29, solicitada por Parmalat Paraguay S.A. —-------i----seicwigl L

' o-ChegA PaipefrCifstaldo™ "
a,fu;n‘ci.xl!’ erina
on G‘c%i%mdcpmpimmrm

Direccion Nac WH‘dCPfPFH‘dA\J"nIEI('C!l:GE



DIRECCION NACIONAL DE

*s PROPIEDAD @GOBIERNODH. PARAGUAI
# INTELECTUAL # PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N° 0 3 2 1

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ASTRIS”, EXPEDIENTE 1323051, SOLICITADA
POR ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Asuncién, 30 MAY 2025

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resoluciéon N° 370 de fecha 23 de mayo de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 02 de julio de 2019 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 370 de fecha 23 de mayo de 2019, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ——=--==-========s=nssncsmosmmmsmomossoosoossoosonsoos oo m o s oo

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante”en fecha 07 de noviembre de 2019.---------===-=======smmesssonrssosoonsson oo n s oo

Que, en fecha 19 de noviembre de 2019 el representante convencional del oponente expresa agravios;
siendo dictada la providencia “Cérrase traslado”, en fecha 26 de febrero de 2020.--------=r=-mmsessnmsesonooeenos

Que, en fecha 27 de mayo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. —=---------=z-smoroeseezmnooooeees
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho Ia caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtn acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Ultima aCtuacion”, -=--====--rr=ssmssssommseomsomsssmmemm oo

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, quien posee la carga de mover la instancia es el apelante, atn
cuando la Direccién General de Propiedad Industrial, en grado de apelacion, hubiera dispuesto la
notificacién de dicho proveido por cédula -aplicando lo dispuesto en el art13l, Ley de Marcas, en
concordancia con el 133 inc. “k” del CPC- ya que después de dictado el proveido -o cualquier otra resolucion
que tenga por objeto impulsar el procedimiento- queda a cargo del apelante impulsar la notificacién del
mismo, abonando el servicio del ujier notificador, o en su caso, dandose por notificado de la resolucion o
providencia en forma personal o electronica. Los motivos de la omision de cumplimiento de dicha carga
procesal pueden ser varios, como la pérdida de interés en el progreso de la instancia, sea de parte del
Agente o de su representado; sobre carga laboral, falta de debida diligencia en el control de los plazos a
cargo de los interesados, pero ninguno de los mismos resulta de incumbencia de la Administracion, mas
que la mera inaccién de las partes. Por ende, la mera inactividad del interesado que tiene a su cargo el
impulso procesal constituye suficiente mérito para determinar si ha operado la caducidad de instancia, en
los términos del Art. 56 de la Ley de Marcas, salvo que el progreso de la accion dependa del dictamiento de
un acto a cargo de 1a AdmiNiStraciOn.------==x=r=ssssssssasnnnnnonoooooooos oo s oo

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacién del recurrente ha sido la
Expresion de Agravios en fecha 19 de noviembre de 2019.--------==-----ssmmommmososomnnnmnnsosom s s

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisién de la
providencia de “Cérrase Traslado”, 26 de febrero de 2020, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses
establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. ------------------

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal est
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asf
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ASTRIS”, EXPEDIENTE 1323051, SOLICITADA
POR ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

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

Art.1° DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la
solicitud de registro de marca “ASTRIS”, Clase 05, Acta N2 1323051, presentada por
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites /.-/ 8

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula, -------sccm---
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 141 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENOGEN Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017421, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.--

Asuncién, 3 0 MAY 205

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma SYNGENTA
CROP PROTECTION AG. contra las resoluciones N° 141 de fecha 02 de febrero de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas, y;--=-==========mmmmm e
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RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de SYNGENTA CROP
PROTECTION AG. e interpone recurso de apelacién, contra las resoluciones N° 141 de fecha 02 de febrero
de 2021, dictada por la Direccion de Marcas.----==-===========ssxsssssss oottt

Que, en fecha 19 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
O PUS 0. =

Que, en fecha 13 de mayo de 2022, la representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION
AG. expres0 agravios; y esta Direccién llamé autos para resolver en fecha en fecha 01 de junio de
2022 - e neeee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “...) Que, Ia solicitud de registro de la marca ENOGEN Y
ETIQUETA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de marca:
NEOGEN, clase 31, con Registro N° 388435, Titular Agroempresa Colon S.A. Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 10 SOliCitado”.----=----=========ssemmmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) En primer lugar, entre ambas
y marcas en pugna existen diferencias visuales, gramaticales y fonéticas, siendo disimiles casi en Ia totalidad,
viniendo a ser este criterio insuficiente para el estudio de fondo y forma .../.. Visualmente, se suma el hecho
diferenciador entre ambas marcas en cuestion, ya que la solicitud de mi comitente, “ENOGEN Y ETIQUETA”
en netamente denominativa, sin contar con etiqueta alguna que la represente; mientras que la marca base
del antecedente, NEOGEN Y ETIQUETA, se constituye en una marca mixta, contando con un etiqueta
propia y alusiva con la cual el publico consumidor puede reconocerla directamente. De esta manera, no
existe riesgo alguno de confusién o asociacion entre las marcas en pugna, pudiendo coexistir
pacificamente dentro del mercado (...)”----===========mmmmmmmmm e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O PU ST 0. === oo

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que si

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia / shaion maxcaria, ciertas
i@ . s . b s N o .1
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hor&de a viabilidad
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'
¥

. . s 5
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intgzeses,.
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"
andsy x{wla Cataldo

Dire chmr.e\du}’ru\pi:dadlndumim!

Direcciin Nacional de Propicdad Intelectual



DIRECCION NACIONAL DE

* PROPIEDAD * GOBIERNO pr
INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucién N° 0 ;5 2 2

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 141 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENOGEN Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017421, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.--
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Que, en ese sentido, el analisis comparativo entre la marca base de rechazo “NEOGEN Y ETIQUETA” y
la marca solicitada “ENOGEN?”, resulta crucial profundizar en las disimilitudes existentes en sus elementos
constitutivos, abarcando las esferas gramatical, conceptual y fonética. Si bien se identifica una coincidencia
en la terminacién “-ogen”, indicativa posiblemente de un campo seméntico compartido en el ambito
cientifico o biolégico (como la idea de origen, generacion o precursor), las divergencias en los prefijos
“EN-"y “NE-” establecen una diferenciacion sustancial.---------------------zzssmmmmmmmmmmmmooososnnonnssennncn oo oo oo oo

Que, desde una perspectiva gramatical, aunque ambos prefijos son breves, su impacto en la palabra
resultante es significativo. El prefijo “EN-" en espafiol puede denotar interioridad, direccién hacia dentro o
incluso intensificacién, mientras que “NE-" generalmente indica negacion o novedad. Esta disparidad en su
funcién gramatical basica ya anticipa posibles diferencias conceptuales.--------=-=====----sooeeoonoreeeanoooe oo

Que, en el plano conceptual, la ligera variacion grafica entre “ENOGEN” y “NEOGEN” conlleva
implicaciones seménticas notables. “‘NEOGEN” sugiere lo nuevo, lo reciente o una negacion de lo antiguo.
En contraposicién, “ENOGEN”, con el prefijo “EN-", podria evocar la idea de origen interno, de algo que se
genera o se produce desde dentro. Esta distincion conceptual, aunque sutil, podria ser relevante en el
contexto de los productos o servicios a los que se asocian las marcas, especialmente si estos se relacionan
con procesos biolégicos, agricolas o quimicos donde la idea de origen o novedad es importante.---------------

Que, la diferenciacion fonética entre ambas marcas es igualmente trascendente. La pronunciacion de
“ENOGEN” (-é-no-yen-) se caracteriza por una vocal inicial abierta y de sonoridad suave, la /e/, seguida de
una entonacién fluida y continua a lo largo de la palabra. Por otro lado, “NEOGEN” (-né-o-yen-) introduce
una discontinuidad fonética marcada por el diptongo “EO” /eo/, lo que genera una pausa perceptible entre
la primera y la segunda silaba. Esta variacién no solo afecta el ritmo y la melodia de la palabra al ser
pronunciada, sino que también incide en la impresién auditiva general que cada marca produce en el
publico consumidor. La diferencia en la acentuacién y la presencia del diptongo en “NEOGEN" contribuyen
a una sonoridad mas enfética y separada en comparacion con la fluidez de “ENOGEN”.---------=-------zzzooooo

Que, esta distincién fonética adquiere una relevancia particular en entornos de comunicacion oral
habitual, especialmente en contextos rurales o comerciales donde la interaccién verbal directa es frecuente
en la comercializacion de productos agricolas. En estos ambientes, una pronunciacién clara y facilmente
diferenciable es crucial para evitar confusiones entre marcas, asegurando que los consumidores
identifiquen correctamente el producto o servicio deseado. La vocal inicial mas abierta y suave de
“ENOGEN?” frente a la introduccién marcada del diptongo en “NEOGEN” son elementos distintivos que el
oido puede percibir y procesar de manera diferente, contribuyendo a evitar la probabilidad de confusién
TS 1T 4 or- T Lo

ENOGEN Y ETIQUETA NEOGEN Y ETIQUETA

% . .- . . JAS SEL % .
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos consjger Blg" g-de Bignificativa
s - 3 i N [ R
magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denomi armcﬁp"eﬁﬁ

redondeada, con un fondo blanco, combinando elementos naturales de hojas estilizadas’Stugéyppiestas de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 141 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ENOGEN'Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 2017421, SOLICITADO POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG.--

colores degradados en tonos verde y amarillo mientras que la marca base de rechazo aparece con una
figura estilizada que combina una doble hélice de ADN con una hoja verde en la parte izquierda, a la
derecha de la imagen, esta la palabra “NEOGEN?” escrita con una fuente moderna, de color negro y un fondo
blanco. En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasia y al compararlas en su
conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de
COMMPATACI T, == == e o o S s e e

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZO

W, Enogen quen

Que, Paraguay es Estado parte del Convenio de Paris desde 1968, y por tanto, este tratado
internacional tiene jerarquia superior a la ley ordinaria (art. 137 de la constitucién Nacional). En ese marco,
resulta pertinente destacar que el rechazo a la solicitud de la marca ENOGEN podria vulnerar principios
consagrados en dicho tratado. El Art. 6 quienquies - Proteccion al registro de marcas sefiala que “ Toda
marca debidamente registrada en el pais de origen serd aceptada para depdsito y protegida tal cual en los
demis paises de la Unién...”. En el presente caso no se ha demostrado que “ENOGEN” infrinja normas de
orden publico ni que induzca a engafio; tampoco se trata de una marca idéntica a “NEOGEN”, sino apenas
similar, con claras diferencias fonéticas y conceptuales; y el elemento “-ogen” es claramente genérico o
comun en el sector biotecnolégico/agroindustrial.------=----===-=smmmmroomno oo oo oo

Que, por tanto, el rechazo basado Gnicamente en una semejanza parcial con una marca anterior
mixta, sin probar riesgo efectivo de confusion, resulta contrario a los principios del Convenio de Paris.-------

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 141 de fecha 02 de febrero de 2021, dictada por la
Direccion de Marcas.---=-=============nsmnmmmmms oo oo oo oooooos oo oo on e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucién de tramites de la soljei registro de la marca
“ENOGEN Y ETIQUETA”, clase 31, Expediente N/ olicitada a nombre de
SYNGENTA CROP PROTECTION AG. —----------- - Y

(<)

Art.3 NOTIFIQUESE.
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