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Resolucién N° 0 0 6 O

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 608 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOURO
MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA”, CLASE 7, EXPEDIENTE N° 72165/2020 A NOMBRE DE KRAFT
MOTORES EIRELL

Asuncionl) 7 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KRAFT
MOTORES EIRELI en contra de la Resolucion N° 608 de fecha 11 de abril de 2022, dictada por la Direccién
o Y T T

RESULTA:

Que, en fecha 28 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de KRAFT MOTORES
EIRELI e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 608 de fecha 11 de abril de 2022,
dictada por la DirecciOn de Marcas. =«--ss=ssss=ssessensassanmnnaosssnnnn sasatnnanssnsosmssnnssnsas e nsosissnnnssmessinsan

Que, en fecha 9 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
T P G e e

Que, en fecha 04 de agosto de 2022, el representante convencional de KRAFT MOTORES EIRELI
expresé agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 12 de septiembre de 2022, ---=-=====snmeemmmm e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TORO",
registrada con el N° 387984 en fecha 1 de noviembre de 2013 a favor de THE TORO COMPANY A COMPANY
OF 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.../...
de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”. --------==-===-=======ssememmeoo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante KRAFT MOTORES EIRELI y manifiesta: “(...) Si
bien es cierto la palabra TOURO es una traduccion de TORO en portugués, existen diferenciadores que
permiten distinguir claramente un signo del otro y que por definitiva son los que causan impresion en el
PHDLCO COTSUMIOOIT wvwsssanssunsmsnsminsnstsstnsnnsn s s s s s e bt S an s S S aimns e AR 65 S m A a2 Aa 8 i S s s s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente analisis de la coexistencia o no entre las marcas “TOURO MOTORES E
ACOPLADOS Y ETIQUETA” (solicitada en clase 7) y “TORO” (base de rechazo registrada en la clase 7 y
renovada bajo el registro N2 387984 de fecha 13 de diciembre de 2023). -----------==-==-eceemcmmmmncmccccccaceee

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca
existente (base de rechazo) vemos que la primera consta de cuatro elementos y la regi
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 608 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOURO
MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA”, CLASE 7, EXPEDIENTE N° 72165/2020 A NOMBRE DE KRAFT
MOTORES EIRELL e

por un solo elemento. Dentro de su estructura ambas contienen el elemento en comtn “TORO”, que si bien
la marca solicitada es “TOURO”, la misma en su traduccion significa TORQ . ----=-===============m=smssmemmmmeeeeee

Sucede lo mismo, cuando observamos el logotipo de la solicitud de autos, resultando evidente, que el
elemento principal o palabra estrella, es TOURO, echando por tierra el argumento dado por el solicitante
con relacién a la distintividad de su marca solicitada. ------------=--==smmssmmmm e

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada TOURO MOTORES E
ACOPLADOS, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo TORO. Esto es asi, ya que el
elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipotesis resulta necesario centrar el analisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas "Mot Vedette"...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca comp]e]a a fin de precisar su elemento “decisivo” que es légicamente el
que desempenara mas cabalmente el papel de identificacién comercial de los productos."'----=--=---=---=------

Que, respecto a la denominacién solicitada, tenemos que la Mot Vedette es “TORO”. También,
conviene sefialar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando atin mas en
el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al “Analisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacion de la marca, se ha
reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que mas facilmente retiene el consumidor.” Asi las cosas, se advierte que en la
denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo
que se colige que no podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.--------=--==--=-=-=--smmmeommcooeno-

Que, asimismo, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas
en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 7. La marca
solicitante, “TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA”, pretende cubrir “ Productos comprendidos
en la clase 7, tales como: Bombas; bombas eléctricas; motobombas; motobombas electricas; motosierras;
Taladros electricos, manuales; Atornilladores, esmeriladora, maquinas alisadoras y cortadoras de pisos;
maquinas compactadoras de suelo; maquinas vibradoras; pulverizadores; motores y sus piezas; motores de
combustion interna a Diesel y gasolina; motores eléctricos; motores estacionarios; motores para barcos;
moto generadores; generadores de electricidad; maquinas y aparatos de limpieza; maquinas sembradoras y
sus piezas; navajas para maquinas de cortar cesped, podadoras de cesped; maquinas cortadoras; maquinas
lavadoras y sus piezas; maquinas de trabajo para la industria de construccién y de material de construction;
maquinas vibratorias y oscilantes, aparatos mecanicos de vibracién y oscilacién, herramientas vibratorias y
oscilantes motorizadas; martillos motorizados, taladros, martillos de perforacién, morteros, maquinas para
compactacion de suelo y asfalto,”mientras que la marca base del rechazo, “TORO” cubre: “Maquinarias para
mantenimiento de terrenos y trabajos livianos de tierra, tales como segadoras unidades de autopreputsion

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003.
? “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

\
Al E’ Claudm’l’/mela Cristaldo

Directora General Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 608 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TOURO
MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA”, CLASE 7, EXPEDIENTE N° 72165/2020 A NOMBRE DE KRAFT
MOTORES EIRELL

Resolucién N°

rastras, clavadores, bardadores, barredores, rastrillos mecanicos, aireadores, herramientas para abrir
surcos”. Con esta comparacion queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos
cubiertos se encuentran vinculados.---=-----=-=-===msmmmnm oo oo

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusién ideolégica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA”
en la misma clase 7. Que, ahondando atiin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE
MARCAS se refiere a la confusion en una misma clase, diciendo: “En Jas oposiciones en una misma clase se
ha admitido la posibilidad de confusién cuando existe entre los productos que amparan las marcas una
"marcada similitud", una "indudable proximidad', una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente
vinculados por su funcién"../..Mas alla de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo
frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial’, o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito
esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda
creer que tienen un origen comun.” Adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos.
En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a teoria de la dilucion ha
sido creada para defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen
de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el

origen de 108 Productos (...)."" ===-===-mmmmmmm e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, esta Direccién resuelve
confirmar la resolucion recurrida, por los argumentos expuestos precedentemente. -------=----=---=----=--------

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 608 de fecha 11 de abril de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas. --=-=-=======smmemm e e e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TOURO MOTORES E
ACOPLADOS Y ETIQUETA”, clase 7, Expediente N° 72165/2020, solicitada a nombre
de KRAFT MOTORES EIRELL =-----<--sremescmmemmncennecs e .. -

[}

Art.3

NOTIFIQUESE por Cédula. -------------======znmneees i ,/@A B

A ,"1‘ AN ANE
Di gp - .
mbRNEg#eral de Propiedid industrial

? OTAMENDY], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.
* OTAMENDI], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458.



DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD GOBIERNO prr. | PARAGUAI
%INTELECTUAL U PARAGUAY | REKUAI

Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE
VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES

Asuncion, () 7 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por los representantes convencionales de
BANCARD S.A. en contra de la Resolucion N° 1148 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s, Y; =--==--===--=ssressscmmncacnnniancnammnianooamnn o sossnna e snnon e ce s son e tn s

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 se presenta el representante convencional de BANCARD S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1148 de fecha 17 de diciembre de 2019,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. =============szmsssmmsmmmmmmmoce oo oo

Que, en fecha 03 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
I BEFPUBEYQ = e e i e R R S s R R RS SR T £ S SR SR AR S AL R A SRS e

Que, en fecha 23 de marzo de 2021, el representante convencional de BANCARD S.A. expresé
agravios; en fecha 01 de junio de 2021, se presenta la representante convencional de VICTOR FRETES
LLANES Y CARLOS ANIBAL TORRES y contesta el traslado de expresién de agravios y en consecuencia
llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2022.-+++sss-sssansaessncnsssansasasssssssansomnnnssasanusnsansos

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Resolucién considera que: “(...) se promueve oposicion contra la solicitud de

BANCASA vs. BANCARD nos damos cuenta que ambas marcas son diferentes.../... Si bien la solicitud se ha
peticionado en la misma clase del oponente, el riesgo de confusién entre ellas es minimo, sino
inexistente.../.. Esta Direccién es del criterio que las denominaciones en pugna contienen suficientes
elementos de diferenciacion entre si, y visto que la marca registrada coexiste pacificamente con otras de
denominaciones similares en la clase mencionada, se entiende que el riesgo de asociacion y confusion en el
consumidor es nulo.../... Por lo que la oposicién deducida es improcedente.”--=-==-==-==========szsmcmcssocmocamen

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BANCARD S.A. y manifiesta: “(..) El registro de mi
representada es suficiente para acreditar el interés que tiene en que la presente solicitud sea rechazada y
ademads acredita la proteccion que le es otorgada a través del Art. 15 de nuestra Ley de Marcas, el Art. 2, inc.
f) einc. g)y el Art, 6.../.. Surge a simple vista que las marcas son altamente confundibles desde los planos
gramatical, visual y fonético, motivo por el cual una eventual coexistencia pacifica entre las mismas queda
totalmente descartada.../... La marca solicitada BANCASA no cuenta con los requisitos basicos que hacen
factib]e un registro.../... BANCASA/BANCARD del cotejo de las marcas en pugna surge que ambas poseen Ia

mandante.../.. La similitud ortografica provoca a la vez similitud visual.../.. En suma, las similitudes que
presentan las marcas en pugna son de por si mayores a la minima d]ferenela o Por pido

%272 Direccidn (:crwnlﬁe Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA'Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE
VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES .

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la
expresi(’)n de agravios y entre otros argumentos dice: “(..) Debe considerarse que entre Jas marcas en pugna

marcas debe existir una similitud suficiente entre ambas.../.. No existird posibilidad de confusién entre el
publico Consumjdor debido a que ]a oponente pretende monopolizar el término de una denominacion

las visuales de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto.../... SIEMPRE
BANCA WEB; SERVIBANCA; BANCA INTESA; BANCA SELLA.../.. Todo cotejo entre las marcas en pugna
debera abarcar sola y exclusivamente protegidos por la exclusividad que otorga un registro de marca.../... La
parte oponente insiste en manifestar que la solicitante ha copiado integramente su marca existiendo una
palabra totalmente original dichas denominaciones deben ser tenidas como falsas.../... Las consideraciones
precedentes son suficientes para concluir que las marcas en autos son distintas y por ende no son
confundibles entre si.../... La Resolucién N°1148/2019 debe ser confirmada en todas sus partes.------------------

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

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

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

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

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 sigho que compone una marca, para utilizarlo

en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Asi, vemos g el hecho de compartir un vocablo no es elemento suﬁciente para inclinar la

Abg, CIaudza Pd ela
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' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusién de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE
VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES--------------

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
BANCASA(solicitada), y BANCARD (oponente), se comparte el vocablo “BANCA”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: SERVIBANCA, Registro
N° 434854 a nombre de Sociedad Al Servicio De La Tecnologia Y Sistematizaciéon Bancaria Tecnibanca S.a.
Servibanca S.a.; BANCA INTESA, Registro N° 412564 a nombre Intesa Sanpaolo S.p.a.; BANCA SELLA,
Registro N° 458309 a nombre Banca Sella Holding S.p.a., extremo que demuestra la coexistencia pacifica de
las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. --=---=--==-=szssmmmmmmmmmmmnenne oo

Que, siendo asi, el vocablo “BANCA” 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 el comercio”. Asi las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolucion
recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre competencia en el
mercado dispuesto en la Constitucién Nacional, Art. 107, ----=--=--s=cnmmmmeeeommm e e e e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna.
Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con fondo blanco y letras en gris y rojo
rezando el nombre a ser protegido, y sobre la misma se encuentra el disefio de un techo cubriendo la
denominacién solicitada mientras que la marca oponente cuenta con letras en negro de la marca registrada,
siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:--------------

marca registrada marca solicitada

=N

BANCASA

Que, analizando las coberturas de los productos de las marcas en pugna, podemos visualizar
claramente que los mismos, si bien pertenecen a la misma clase 36 del nomenclador internacional, lo que
Cada uno protege son de naturaleza dlferente pues de] cote]o se ev1denc1a i la sohc1tante presenta

Abg. Claudia Par}ela Cristaldo
Directora Geni ;ﬂ Interina
D eccion Genesal diy opicdad Industrial
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POR LA CUAL SE QONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BANCASAY ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE
VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES --

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto,
son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario nacional.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General arriba a
la conclusién en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad
de confusién y/o asociacién de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la
Res0IUCION TeCUITIAA. ~=== === mmmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1148 de fecha 17 de diciembre 2019 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=-========-ssscoemmommmmemceecnccacaae e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---ss-ssrrsrrmsemssemasneasneefoi

' Abg: Claudia PameJa'Crist
.. “Directora Gedgﬁ‘lntcnnu
Diréecion GenerabdePropiedad Industrial '
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 622 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 31070/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.

Asuncion, 07 MAR M7k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FRUTIKA
S.R.L. en contra de la Resolucion N° 622 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 12 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 622 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por
la Direccion de Marcas. ---------=-==-=====mmseeme oo oo ceeeeaea oo nneas

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso
TET O 0, == e e it At S i st o s

Que, en fecha 19 de mayo de 2043, el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. expreso
agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 03:de junin de 2043, semscurensnsasamusetsnnmmasuasnunesntessunn onunss st o u s b e nn s At S S S U3 S = S U

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 FRUTIKA STAINS,
registrada con el nimero 360887 en fecha 09 de abril de 2012 a favor de KIMEX S.R.L.; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; 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 halugar a lo solicftado,™ -+~-r-~-=-r-rrrrocrarrmrnenssrercoscsscnmneosrsnraanannennsssres s esmnsnnsensassnesnrmansn.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FRUTIKA S.R.L. y manifiesta: “(..) Que, KIMEX
S.R.L., el titular de dicho antecedente forma parte del GRUPO KRESS, grupo del que también FRUTIKA
S.R.L” forma parte.../.. El antecedente mencionado no ha sido renovado, y vencido el plazo de gracia para
hacerlo, ya no representa un obstaculo para el registro de la marca de mi mandante(...) .----==-===-=========--=---

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, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 360887 de la marca “FRUTIKA”
a nombre de KIMEX S.R.L. vencio el 24 de agosto de 2022, venciendo a su vez el plazo i
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

amisma
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Resolucién N° @ [V AR

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 622 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 31070/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.

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 “FRUTIKA Y ETIQUETA”, solicitada por FRUTIKA S.R.L. -------==---csssmmmnsmmnnn e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 622 de fecha 02 de julio de 2019 dictada por la Direccién
o L B o T

Art. 22 ORDENAR la prosecuciéon de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“FRUTIKA Y ETIQUETA?”, clase 31, Expediente N° 31070/2018, solicitada a nombre de

FRUTIKA S:R.L. =-srressrnmansamsancnannansnsuustpinn /——-\ --------------
7
Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ----========szszssbesssmamnneecoeeeee el EEEEEEEREEEEE X --------------

/
/

i .
(_/(‘\\ E___,,///

Abg Claudia p
el
Directora Gcnq‘ o Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 976 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55767/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.

Asuncioén, 0 7 NAR ZUZA

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FRUTIKA
S.R.L. en contra de la Resolucion N° 976 de fecha 04 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de
L T o A

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de FRUTIKA S.R.L.
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 976 de fecha 04 de septiembre de 2019,
dictada por'la Direccion de MAreas, --==«-=«sswsermmmmm oo e e e e e o e o e

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedi6é el recurso
YA GO, ==~ =roring aumnien s oo o o e et S S BB AN S S M A S 8 i S S i i S AR S i

Que, en fecha 19 de mayo de 2043, el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. expres6
agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 03'de junio de 2043.-------==-nseceemmmmnmem e oo te o e oo cea e e nn e s e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca FRUTIKA STAINS,
registrada con el nimero 360888 en fecha 09 de abril de 2012 a favor de KIMEX S.R.L.; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; 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
Matcas, no ha liigar a.lo SOHCHAME.” ~=+msrrrmesemsmmsessenssonmnsossnanmessusmsmsnt sasman oo an s s o it b S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FRUTIKA S.R.L. y manifiesta: “(...) Que, KIMEX
S.R.L., el titular de dicho antecedente forma parte del GRUPO KRESS, grupo del que también FRUTIKA
S.R.L” forma parte.../... El antecedente mencionado no ha sido renovado, y vencido el plazo de gracia para
hacerlo, ya no representa un obstdculo para el registro de la marca de mi mandante(...) .-----=----===--======--==-

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, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 360888 de la marca “FRUTIKA”
a nombre de KIMEX S.R.L. venci6 el 24 de agosto de 2022, venciendo a su vez el plazo de(@a, y 1a misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.--------zzz-- - 3=p === 4= -ooo0e -

id Pamela Cristaldo
aGeneral Interina
neeabde Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 976 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA

Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55767/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.

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 “FRUTIKA Y ETIQUETA?, solicitada por FRUTIKA S.R.L. ----------=--nnssmnmmmmnmmnneacceaeeee

Art. 12

(<]

Art.3

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

REVOCAR la Resolucién N° 976 de fecha 04 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas.--=-===-========mmmmm e s

ORDENAR la prosecuciéon de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“FRUTIKA Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 55767/20
FRUTIKA S.R.L. ------nnnnmmmmemeee e ceceecee N fec e N

NOTIFIQUESE por Cédula.

Pamela Cristaldo
s o ectora General Intering
irecci General de P opiedad Industria)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 886 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50940/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.

Asuncién, ) 7 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FRUTIKA
S.RL. en contra de la Resolucion N° 886 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Direccién de
VBT CAR, Y5 = =mremesnnon s s e s i i i 5 4 S S e M S M S R S A P S S B S s A SR SaE S s e s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 30 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de FRUTIKA S.R.L.
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon N° 886 de fecha 02 de septiembre de 2019,
dictadapor la Direccionide Mat s, swesesssssssasunesssucsasunmnsnstnasmssumnaninsassotnmnsstisenaismu st odtcmamususiusass

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
L e et

Que, en fecha 19 de mayo de 2023, el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. expreso
agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para resolver en
fecha 03'd€ junio. de 2023 -zxsm=-======n==srrmesemems oo s oo o e e emn o n oo ene e s E S RS S e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca FRUTIKA STAINS,
registrada con el ntimero 360888 en fecha 09 de abril de 2012 a favor de KIMEX S.R.L.; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; 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
Mareas, 1o hia hagara 1o solicHato.” =s-=errrenmtesvsttass s as msan e cim s gt o it w w i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FRUTIKA S.R.L. y manifiesta: “(...) Que, KIMEX
S.R.L., el titular de dicho antecedente forma parte del GRUPO KRESS, grupo del que también FRUTIKA
S.R.L” forma parte.../.. El antecedente mencionado no ha sido renovado, y vencido el plazo de gracia para
hacerlo, ya no representa un obstaculo para el registro de la marca de mi mandante(...) .-----===-=-====-=====-----

Que, corresponde a esta Direcciéon 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, segtn la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 360888 de la marca “F KA”
a nombre de KIMEX S.R.L. venci6 el 24 de agosto de 2022, venciendo a su vez el plazo de grac y la misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

Abg. Claudia ;
amelz f"n |
I) TeCtora (/ St dO
6] ireecisn (Titigss I
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 886 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA
Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50940/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.---

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 “FRUTIKA Y ETIQUETA?, solicitada por FRUTIKA S.R.L. -=---=--=---sssmmmmmmmnmmee oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 886 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas.--==-==========smmmm oo .

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“FRUTIKA Y ETIQUETA?”, clase 35, Expediente N° 50940/2018, solicitada a nombre de
ERUTIKASRL, »e-esrraususanshinssonssnmnnannsanmannmnsnannnnnseenelonennmmn ums . N s

10

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula, -------s=-s--s=rmxsmrememremssznnae Scifunnnefonmafonana

Abg. Claudia Pamelg Cristaldo
: Pirectom General Ifhtcrim
Direccion Gengral de Propietiad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 519 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “KONA SOL”
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21552/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. -

.. .o In 909
Asuncién, () 7 JIAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TARGET
BRANDS, INC. contra la Resolucién N° 519 de fecha 27 de abril de 2021, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
TARGET BRANDS, INC. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 519 de fecha 27 de abril
de 2021, en el expediente de solicitud de registro de la marca “KONA SOL”, clase 35.----=--==-=--==-=--socooeoeeee

Que, por proveido de fecha 29 de septiembre de 2021 se concedié la apelacién interpuesta,
expresando agravios el apelante en fecha 14 de junio de 2023. Esta Direccién llamé Autos para Resolver en
fechia 22 desseptiembre de 2023~ -=rr=rmrmnrorrmenmmenre s snon e rasassnaacnesessnstennn as Srea s AR R AR e AR SR A A

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KONA’, registrada con el
numero 411205 en fecha 24 de abril de 2015 a favor de RAHAL ALI SAID, 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 la Ley N° 1294/98
de Marcas, no-halugara Jo SOHCIAdO (., ) =wss-srssssassummnonesusnstsnsnnennta ssnn sm i asim s i s S5 e RS S

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos “(...)Que, Ja firma TARGET BRANDS, INC.
a su vez promovié el 10 de agosto de 2021, la Accién de Cancelacion de Marca por Falta de Uso.../... En fecha
09 de febrero de 2023, la Direccion de la Propiedad Intelectual ha cancelado el registro N° 411205 que por
S.D. N° 280 de fecha 18 de julio de 2022, se hace lugar a la presente demanda de conocimiento ordinario
por cancelacién de marca por falta de uso que promueve TARGET BRANDS, INC. contra RAHAL ALI SAID
con relacion al registro marcario KONA inscripto en la clase 35.../.. Que, ante esta circunstancia, mi parte
entiende que nada obsta a la prosecucion de tramite de registro de la marca pretendida por mi
MaNAANE(...) - -=--- === om oo oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto.contra la Resolucién N° 519 de fecha 27 de abril de 202].s=ssmssmssasmmmmmsmmmmnsansnsnasnesonssnsmmins

Que, de acuerdo ala base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 411205 de
la marca “KONA, clase 35, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de
la S.D. N¢ 280 de fecha 18 de julio de 2022 emanada del LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL' Y
COMERCIAL DEL DECIMO NOVENO TURNO, SECRETARIA N° 37 DE ASUNCION, se dirige a Ud., en los
autos caratulados “TARGET BRANDS INC C/ RAHAL ALI SAID S/ CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE
USO”, habiéndose comunicado dicha decision a esta institucion mediante oficio N° 22107 a 02 de
diciembre de 2022, === s mm e e e ) '?f_'.'_'t e /'," """""

—

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 519 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “KONA SOL”
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21552/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. .---=-=-=====snszsznemcnnnnnnanax

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 resolucién recurrida y autorizar la prosecucion de tramites para el registro de la
MArca SOlicitada. --------- - oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 519 de fecha 27 de abril de 2021 dictada por la Direccién de
Marcas, en la solicitud de registro de la marca “KONA SOL”, Acta N° 21552/2020, clase 35,
presentada por TARGET BRANDS INC.-------=-e=scsmcsemmensemmmorroence e one e nnn e smon e e e em e e

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “KONA SOL”,
Acta N° 21552/2020, clase 35, presentada TARGET BRANDS INC.--<=-----==--=-N--nmofommnnaas

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.

Direcrora Gene
Direccién General de Pro

-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 520 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “KONA SOL”
CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21570/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC.-

Asuncion. g 7 AR 2024
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TARGET
BRANDS, INC. contra la Resolucién N° 520 de fecha 27 de abril de 2021, dictada por la Direccién de Marcas,

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
TARGET BRANDS, INC. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 520 de fecha 27 de abril
de 2021, en el expediente de solicitud de registro de la marca “KONA SOL”, clase 25.-----=---===-===--=zzzzeomeeeee

Que, por proveido de fecha 29 de septiembre de 2021 se concedié la apelacién interpuesta,
expresando agravios el apelante en fecha 15 de septiembre de 2023. Esta Direccioén llamé Autos para
Resolver en fecha 22 de septiembre de 2023-----==-======se=mmemmm e oo

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KONA”, registrada con el
numero 411206 en fecha 20 de abril de 2015 a favor de RAHAL ALI SAID, 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 la Ley N° 1294/98
de Marcas, 110 ha lugar 2 10 SOHCHAAD ()" =smnsx=sesmtcocinnsnannmnunmmsiinan msnus v mannm e ibnn m s e S m s s S

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos “(...)Que, Ja firma TARGET BRANDS, INC.
a su vez promovio el 10 de agosto de 2021, la Accién de Cancelacion de Marca por Falta de Uso.../... En fecha
12 de septiembre de 2023, la Direccién de la Propiedad Intelectual ha cancelado el registro N° 411206 que
por S.D. N° 197 de fecha 08 de mayo de 2023, se hace lugar a la presente demanda de conocimiento
ordinario por cancelacién de marca por falta de uso que promueve TARGET BRANDS, INC. contra RAHAL
ALI SAID con relacién al registro marcario KONA inscripto en la clase 25.../... Que, ante esta circunstancia, mi
parte entiende que nada obsta a la prosecucion de tramite de registro de la marca pretendida por mi
MANAANTE(...) === === m o e e e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N° 520 de fecha 27 de abril de 2021.-------=--===-==-secemmmmmncmnccnneo oo oeeeeee

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 411206 de
la marca “KONA, clase 25, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de
la S.D. N2 197 de fecha 08 de mayo de 2023 emanada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DEL SEPTIMO TURNO, DE ASUNCION, en sus atribuciones conferidas por la Ley N° 4992/13.
Se dirige a Ud,, en los autos caratulados “TARGET BRANDS INC C/ RAHAL ALI SAID S/ CANCELAC ON DE
MARCA POR FALTA DE USO”, habiéndose comunicado dicha decision a esta institucién-mediang€ oficio
2362488 de fecha 25 de julio de 2023.-------<--r--xcmrmmsmmsmmmemmrm e cncc e e (D S '

7. Abg. Claudia Paméla Cristaldo
Directora Genera
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 520 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “KONA SOL”
CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21570/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. .-----

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 resolucién recurrida y autorizar la prosecucion de tramites para el registro de la
MArca SOliCitAda. = --mmmmmmm e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 520 de fecha 27 de abril de 2021 dictada por la Direccién de
Marcas, en la solicitud de registro de la marca “KONA SOL”, Acta N° 21570/2020, clase 25,
presentada por TARGET BRANDS INC.--------=---=nnnnsssmmnmee e ‘

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “KONA SOL”,
Acta Acta N° 21570/2020, clase 25, presentada TARGET BRANDS INC.---------==-==--==--=--2--

/_\\
Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----s---s-srmsrarmrmrmasmasieci s \r ---------------

irectora Mﬂ:{tedm
Direccion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TASERPY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.----

AR 9N

Asuncion, 0 7 NAR 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de AXON
ENTERPRISE, INC. en contra de la Resoluciéon N° 1424 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la
Direcci6n de Asuintos Marcarios Litigios0s, ¥; =«=ss-ssssmsasassuasstonsnnmsaamnonsnms ot Snnmranin s st na e s pisnn st

RESULTA:

Que, en fecha 03 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de AXON ENTERPRISE,
INC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon N° 1424 de fecha 28 de diciembre de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0§0s.--=-=============s=mmmommemoe oo

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
I ENPIACEUD. = rrinesmmcmacamasinme nn mm e o i S S i i i S 4 i 5 8 4 S i S S S A S S

Que, en fecha 25 de julio de 2023, el representante convencional de AXON ENTERPRISE, INC. expres6
agravios; en fecha 15 de septiembre de 2023, el representante convencional de la firma solicitante presenté
el escrito de contestaciéon de los agravios. En fecha 15 de septiembre de 2023 se llamé Autos para
) A=) O LR

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de
registro TASERPY solicitada para la clase 41, sobre la base de la marca extranjera TASER.../... Cabe resaltar
que el Art. 6 quinquies del Convenio de Paris y reconocido en el Art. 18 de la Ley de Marcas 1294/98
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 pais, lo cual la marca oponente no tiene ninngun
registro en la clase 41, que lo avale en este pais, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que
no existe con prelacion una marca registrada con anterioridad a la de la solicitante lo que nos da la pauta
que no hay ningun impedimento para coexistir Jas marcas entre si.../... La denominacion de la oponente es

momento se ha limitado a solicitar la marca TASER en la clase 41 en nuestro pais.../... Esta Direccién es del
criterio que las marcas TASERPY (solicitada) y TASER (oponente extranjera) entre las mismas no se aplica la
prohibicion establecida en el Art. 2 de la Ley 1294/98 y la oposicién presentada debe ser declarada
IMPrOCEdENtE”, ~--=--w=r—~rnrmnrsecsenmnrmrnsnnrnsnnn oo amnmne e s n e on e aas man e AARAR S nan mmnn am e n A s S S A S S e Ha R m S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante AXON ENTERPRISE, INC. y manifiesta: “(...) En
relacion estas manifestaciones cabe sefialar que la marca TASER de mi principal se encuentra registrada en
el extrajero en las clases 41 (clase pedida en autos), 13, 09, 11, 18, 25, 14, 16, 21, 26, 28, 42 y 45 entre otras.../... En
resumidas cuentas, la marca TASERPY y Etiqueta, a mas de guardar notorias semejanzas con la marca d
mandante desde los planos ortograficos, fonético e ideolégico, también guarda con ella identid
clase.../... Al tratarse de una misma clase, existe una presuncién de conexién competitivaﬂatén‘d endo-a que

Abg Claudia Pamgla ) istaldo
Directora Genera)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TASERPY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH,-----==s==ssssssnuussssssasssancsmnmmmms n oo mmen e smsnmen s ess s mms s mnnns

nivel local no significa que su legitimo propietario no pueda oponerse al regzstro de una marca que sea una
burda imitacién de ella.../.. Las marcas enfrentadas en autos son susceptibles de causar confusion directa e
indirecta en el publico consumidor.../... Por tanto... ruego a la Directora revocar la resolucion N° 1424/2022".-

Que, entre otros argumentos, contesta la expresiéon de agravios el representante de ALBERTO
AMADEO CONVERSSO HIRSCH y manifiesta: “(...) Estamos delante de una mara que retine los requisitos de

son suficientes para que la oposicion sea declarada procedente o revocada razén en que no se encuentran
registradas en el Paraguay en ninguna de las clases mencionadas en el escrito de oposicion.../... Los tratados ‘
internacionales no se aplican a rajatabla.../.. Para que sean aplicables son necesarios que se cumplan
determinados requisitos como es el Convenio de Paris.../.. Dado que la marca TASER no es notoria y
atendiendo a lo dispuesto en la primera parte del Art. 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../.... Lo precedente es
categorico y desbarata las pretensiones de la adversa de impedir el registro de la marca que he
solicitado.../.. No puede haber confusién con una marca inexistente y desconocida en el pais.../.. A modo
de fortalecer lo expuesto, la marca TASERPY presento la solicitud de inscripcion de la marca en la clase 41,
mientras que la oponente ha solicitado en la clase 13./.... La marca solicitada en el Paraguay es una marca
abso]utamente destjnada a distinguir Competencjas de entretenimientos.../... en estas condiciones no existe

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TASERPY Y
ETIQUETA (solicitada en clase 41) y TASER (marca extranjeras en las clases 13, 09, 11, 18, 25, 14, 16, 21, 26, 28,
L ) B

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas TASERPY (solicitada) y TASER (marca
extranjera base de oposicién), 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
CONS UM 0T @, === === == oo

Que, si bien la apelante menciona los registros sobre los cuales basa su oposicién: TASER, N°
41533/2020, clase 13, Andorra; TASER, N° 105451, clase 13, Emiratos Arabes Unidos; TASER, N° 2505414,
Argentina; TASER, N°® 825984211 clase 13, Brasil.; TASER, N° 618746 clase 9, Suiza; TASER, N° 40201511520T
clase 11, Singapur, entre otros, no es menos cierto que los mencionados son registros concedidos en otros
paises, mientras que en nuestro pais, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay en
clase 4], lo cual debilita su pretension de oponerse al registro nacional de la marca solicitada.

Abg. ClaudiaP ristaldo
Directora Ggara!l Interina
Pro- oud Indv onal

Dirorcion General 4f
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TASERPY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.-=-=============m=msennmmecoam oo oo A s

asi, resulta claro, que al solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del registro de sumarca en
5 o

Siguiendo con el anélisis, 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 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.-ss-se-ssesassemssmestossnassostatannennasnnsssann snmaites sssnmmnssssiansmasse

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
Yez 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
OPOSICIGES DRANCIAR, mrmrmnmmmmmmmnemmcmm e m s e i i i i i i i e i i e i e

Que, en cuanto a la marca registrada en nuestro pais que alega Axon Enterprise, Inc. y al realizar el
cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en
clase 13 comprende: “Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales; armas de
energia; armas que lanzan sondas al musculo para conducir una corriente eléctrica y causar dolor y/o
interferir con el funcionamiento del musculo; médulos electrénicos para su instalacién como parte
componente sobre o en cualquiera de las armas mencionadas, en concreto, médulos con bateria o
almacenamiento de datos u operacion de las armas u operacion de grabacién de las armas; armas que pasan
una corriente eléctrica a través del musculo para causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del
musculo, en concreto, revélveres, pistolas, rifles, y proyectiles que tienen circuitos que aplican corriente
eléctrica; armas de mano que tienen terminales para acoplar una corriente eléctrica a través del musculo
préximo a los terminales para causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del misculo; armas que
lanzan sondas al musculo para conducir una corriente eléctrica desde el arma a través de las sondas para
causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del musculo; cartuchos que comprenden dardos atados
con alambre; fundas para portar cualquiera de las armas mencionadas”; mientras que la marca en tramite
de registro solicita la cobertura en la clase 41 para “Educacién; formacion; servicios de entretenimientos;
actividades departivas i CUIIERIES. e-rmrtrmsssusasnomm st sumamn st m s e S g et e s i g

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitaindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccioén a la
categoria de'productes o servicios para laque ha sido ereada.=s=rssscmssemrcommmsrsncammnsucnmesiomss s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TASERPY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH. +---=--=--snnsnnssmtsmsmmsmmsmmsmnenmms s s e ammem e e e

marca solicitada

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1424 de fecha 28 de diciembre 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. --=-=--=-==-==-=mmmmmmmmmmmme oo

10

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“TASERPY Y ETIQUETA?”, clase 41, Expediente N° 09504/2021, solieitada a nombre de

ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH. -+~~~ --- oo f-memeee N cmeemcmcnea

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, --------srmsmsearmsessmmm®iads ool o

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Diceceion General de Propiedad Industrial




DIRECCION NACIONAL DE

"% PROPIEDAD Q * GOBIERNO prr.
INTELECTUAL < PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucién No 0 6 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1874 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UNIONPAGO
Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 26193/2015, SOLICITADO POR CHINA UNIONPAY CO., LTD.--------

Asuncion, 0 | MAR 202&

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CHINA UNIONPAY
CO., LTD. en contra de la Resolucion N° 1874 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Direccién de
MarCas, Y =--=r=mrmmmrmrm e e e e e e e e e e me e n e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de CHINA UNIONPAY
CO., LTD. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién No. 1874 de fecha 28 de julio de
2016, dictada por la Direccidn de Marcas.--=--==-=========xmmmmm oo

Que, en fecha 19 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INterPUESTO.~==n=nnnmnnmmmm e e e e s e e

Que, en fecha 25 de septiembre de 2017, el representante convencional de CHINA UNIONPAY CO.,
LTD. expres6 agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 24 de septiembre de 2018.-------======smcm o e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio. En
consecuencia, no ha lugar a lo solicitado”.---=----=-==========mm=mmm e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) la marca solicitada no esta
Incursa dentro de la prohibicién anteriormente citada, puesto que la misma no designa a ningtin producto
o servicio y mucho menos el hecho de que con su denominacién sirva dentro del comercio para describir
caracteristicas del mismo, por lo tanto no deberia ser estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde
la visién en conjunto que se tiene de ella .../... la DINAPI ha concedido varios registro de marcas, en la misma
clase 36 y en muchas otras similares a la solicitud de mi representada, de denominaciones que contienen
integramente las palabras UNION y PAGO: WESTER UNION Clase 36 Reg. N° 388.677 a nombre de WESTERN
UNION HOLDINGS INC.; MULTIPAGO Clase 36 Reg. N° 391.951 a nombre de PRONET S.A.; PRONTO PAGO
Clase 36 Reg. N° 389.942 anombre de STREAM S.A. .../... la marca UNIONPAGO y etiqueta es conocida a nivel
internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo ../.. UNIONPAGO
proviene de la creatividad de su autor, con elementos propios y diferenciadores, otorgandole a la misma los
elementos indispensables de fantasia, novedad y especialidad”.---------===========z===smmermmmormoce oo

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

Que a los efectos de determmar si la solicitud de registro de marca “UNIONPAGO Y ETIQUETA”
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1874 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UNIONPAGO
Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 26193/2015, SOLICITADO POR CHINA UNIONPAY CO., LTD.--------
clase 36 del nomenclador internacional, la cual comprende “Servicios de seguros, corretaje de seguros,
servicios de seguro al viajero, servicios financieros, servicios de intermediacion financiera, servicios de
gestion financiera, servicios bancarios, servicios de procesamiento de pagos, servicios de intercambio
financiero, servicios de inversion fNANCIEra”. --===-==========s=scssmn e e oo e me e e e e

PARAGUAI
REKUAI

Que, si bien la denominacién solicitada UNIONPAGO Y ETIQUETA esta compuesta por un vocablo,
producto de la conjuncién de dos vocablos unidos (UNION y PAGO), los cuales podrian ser considerados
genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y original y alejan
cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o ala especie
de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacién necesaria, usual o calificativa de los
mismos. Bien podria calificarse a la misma como gvocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar ala misma como genérica o descriptiva.- --======r====r=ssmsemrmmem e oo oo

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

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella
finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza basica o
especificaciones técnicas principales de su servicio, 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 €MPresa. ----=--==--====-=s=zzsmmsemmnsmmrmnne oo

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 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: TODO PAGO, clase 36,
Registro N° 500744 a nombre de NETEL S.A.; PAGOPAR, clase 36, Registro N° 502311 a nombre de CESAR
JAVIER MENGUAL MAZACOTTE; RAPIPAGO, clase 36, Registro N° 502705 a nombre de GIRE S.A;
MERCADO PAGO, clase 36, Registro N° 478095 a nombre de TECH FUND S.R.L.; extremo que demuestra que
el vocablo PAGO es de uso comtn en el rubro, por ende, esta Direcciéon no encuentra fundamentos legales
que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. =-------=-==-==s=nsmsmmmmmrecaaoos

Que, en base alas 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 PCOTTER : y de
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Rego / : Myida
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1874 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “UNIONPAGO
Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 26193/2015, SOLICITADO POR CHINA UNIONPAY CO., LTD.--------

PARAGUAI
REKUAI

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1874 de fecha 28 de julio de 2016 dictada por la Direccién

o [ b | LT
Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“UNIONPAGO Y ETIQUETA”, clase 36, Expedlente 6193/2015, solicitada a
nombre de CHINA UNIONPAY CO., LTD.
Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula. ------------------; o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 898 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LOTEALTO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N 31740/2021 A NOMBRE DE GRUPO
N S

Asuncion, [] 7 MAR 202’}

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GRUPO MV S.R.L.
contra la Resolucion N° 898 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigios0s, Y; -======cnnemmasnammc ot e et e e nmem et s e s e TR s e e e s eSS S m mn s n s n s

PARAGUAI
REKUAI

RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de GRUPO MV
S.R.L. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 898 de fecha 15 de septiembre de
2022 dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s.-==-============nn=mmmmmmmm oo

Que, en fecha 22 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
INtErPUESEO. === == e e oo e e e e e e e e e e e

Que, en fecha 24 de abril de 2023, el representante convencional de GRUPO MV S.R.L. expreso
agravios; y en fecha 18 de abril de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos
para resolver en fecha 24 de abril de 2023, ----=--====mmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca LOTEALTO Y ETIQUETA, clase 36, sobre la base del registro nacional de la marca LA
LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA, clase 36 ../.. en cuanto al
plano denominativo surge que las marcas en pugna resultan altamente confundibles dado que la marca
solicitada pretende amparar los mismos servicios, debidamente protegidos por la marca registrada, por lo
cual atenta el derecho adquirido por la oponente .../.. el oponente tiene un derecho adquirido sobre la
denominacion solicitada ya que la misma cuenta registros previos, y por tanto no podran tener coexistencia
pacifica con la marca solicitada .../... es criterio de esta Direccién que la oposicion presentada debe ser
declarada proCedente”. —=--=-=-=====rmmrmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “la marca solicitada por mi mandante
es claramente diferente gramatjca] fonética y Vjsualmen te a la marca base de oposicion .../... la marca de la

categoricamente lo que denominamos en doctrina una ‘marca débil”, una marca es débil si esta
conformada por signos de uso comtn ../.. LA LOTEADORA INMOBILIARIA describe claramente a una
empresa inmobiliaria que vende lotes .../... la palabra lote es evocativa en la clase 36 ya que en dicha clase se
protege los servicios inmobiliarios, por ende los servicios de loteamiento y venta de lotes”. --------=--==--=-----

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y manifiesta: “(.) LOTEALTO Y ETIQUETA
solicitada constituye una imitacién y transcripcion total de la marca LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA
SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA que mi mandante tiene registrada en
clases totalmente iguales y relacionadas ../.. guardan semejanza en todos los planos a saber, visual, grafico,
fonético y ortografico .../... existen elementos que acarree al ptblico a un error sobre las denominaciones y
que constituyen un impedimento para el registro de la citada marca .../.., las mismas 1mpactan de-man
muy iguales en la mente del publico consumidor, por lo tanto se podria s
confundibilidad entre las marcas(...)". ----=-============msnmmnnrmcmcme e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 898 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LOTEALTO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 31740/2021 A NOMBRE DE GRUPO
V120 FREEUNESHINNSE—————— - S ———

PARAGUAI
REKUAI

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
O BB = mmr e i s e e o o B A RS SR M A S SR o s

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 “LOTEALTO Y ETIQUETA” y la
marca oponente “LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparte el vocablo “LOTE”, el mismo deviene irrelevante al ser un vocablo genérico para la clase 36 que
abarca “negocios inmobiliarios”, siendo un lote: “Parcela procedente de la divisién de un terreno destinado
a la edificacion”, quedando a comparacién ALTO vs ADORA, los cuales son totalmente disimiles. De dichas
diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----

LOTEALTO Y ETIQUETA (solicitada), y

LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA
(marca oponente)

Que, el vocablo “LOTE” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
analisis ya que los vocablos de uso comiin 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 DECESAIo N 6] COMETEI0’, ~====n=m=mrrnnmrrrmamrmrmn o mm mm mrimmm mm m m SA R  m  T

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominacién LOTEALTO
en letra imprenta mayuscula con LOTE en negro y ALTO en verde, mientras que la segunda (marca

marca solicitada

LOTEALTO

! hitps://dle.rae.es/lote
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 898 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LOTEALTO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 31740/2021 A NOMBRE DE GRUPO
MV S.RL.--- SRR S——— .-

PARAGUAI
REKUAI

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 que no existe riesgo de confusioén ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucion
PEOUITR, ~memmm e s s i s o mmim e e o w2 i A e i R S B S S S S S A S e

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucién N° 898 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la
Direceitn de Asuntos Marcarios Litigio80s, ===ssssmsssmsssimss swumussmasnusnssnsammsmsssums

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“LOTEALTO Y ETIQUETA?”, clase 36, Expediente. N° 31740/2021,
de GRUPO MV S R.L. ~-~~-~ssssnesnnnsmnnsosansacssssnnmmnsusammasesssnssnssnsmansasamsmmsatosofnmm

[[-]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula. -----------=-x-ssssmmmmmmmmmnnneeaenes —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 179 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 76110/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO. - SEeRSERt RS e

Asuncion, “7 MM{ 202h

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA en contra de la Resolucién N° 179 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigl0S0s, Y; =============mnmmmmm s oo oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 179 de fecha 06 de abril de 2022,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigloS0s. ==--=--======nnmnmm oo

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA expresoé agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccion llamé autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. ----------=--==--smmmmmmmmmmme e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) al realizar el cotejo de las marcas OTTO KING Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. TOTTO (marca oponente) en un andlisis en conjunto, se puede notar a
simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideolégico
../.. que tenga en su denominacion letras en comun con la marca oponente no constituye un impedimento
para evitar su registro debido a que en la vision en conjunto son plenamente diferenciables .../... la marca
solicitada OTTO KING es una marca mixta que posee un distintivo con una grafia y disefio novedoso, basta
pronunciar las dos denominaciones para apreciar las diferencias existentes .../... esta Direccion concluye
que la oposicién debe ser declarada iImpProcedente”. ---=--=-===-====nn=rmmmme e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ESSENTIAL EXPORT LIMITADA y manifiesta: “(...)
la contraparte se apoderé de TOTTO, marca de mi mandante, de la que eliminé la T inicial y a la que agrego,
como simple elemento para desviar la atencién, la palabra KING; en la etiqueta la palabra KING es
pequenisima con relacion a OTTO/TOTTO .../... las marcas en pugna tienen en comun la parte esencial de la
marca de mi poderdante (OTTO/TOTTO) (...)". ==========nmmmm oo oo

Que, contesta la expresién de agravios el solicitante y manifiesta: “(...) Ja tnica parte en comtn entre
ambas marcas es la palabra OTTO .../.. la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen el mismo
radical, algunas de las marcas registradas que comparten dicha particula son: OTTO KERN Reg. N° 378429
Clase 25 a nombre de OTTO KERN GMBH; OTTO DOG Reg. N° 465598 Clase 35 a nombre de DELCY MARIA
LILIANNE BENITEZ GAVILAN; OTTO PRETTE Reg. N° 409784 Clase 32 a nombre de JORGE ALBERTO
PRETTE CHOVER .../... la etiqueta que acompana la solicitud de registro mixta de mi mandante cuenta con
caracteristicas propias y novedosas que hacen posibles una marcada diferenciacion y la hacen totalmente
distinguible .../... el elemento que ocupa un papel preponderante en la funcién distintiva y comeycial de
marca pretendida es la imagen de la cara de un perro, mientras que la marca ent
laimagen TT, siendo ambas etiquetas distinguibles una de la otra (...)". -------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 179 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 76110/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO. ----============nnnnmnnsmaesanmnmnmnnncnea - —

PARAGUAI
REKUAI

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
3l o R

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas OTTO KING Y ETIQUETA (solicitada) y
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse
presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho
marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas
puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si
las marcas en cuestiéon pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los
eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas
se comparte el vocablo “OTTQ”, no necesariamente causaran confusién en el seno del ptiblico consumidor

pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensién y dejan una impresiéon 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: ~~-=-=mr==n=msscrmrcsrnmecmmcnmecnocnoesecacoeo s e emeen e e

OTTO KING Y ETIQUETA (marca solicitada), y
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, desechando el anélisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la figura de la cara de un perro de
la raza bulldog francés en la parte superior con la denominacién KING OTTO en letras negras en la parte
inferior, mientras que la segunda (marca base de oposicién) se compone de un cuadrilatero negro con la
representacién de seres humanos con un punto rojo y otro amarillo simulando las cabezas con la
denominacién TOTTO en la parte inferior con fondo blanco y con la primera letra O con fondo rojo y la

segunda letra O con fondo amarillo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede
apreciarse en el siguiente cotejo: ~=~=====r=v=mrrmnrm o e oo e e e e e

marca solicitada marca oponente

S

SAS

TO TOoTIo

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha

KIHG

confrontacién es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
esta demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasia y son absolutamente disimiles los elementos figurativos en cuestion, de ello se colige que no
necesariamente causaran confusién en el seno del piblico consumidor. -----------=--=-=--==oecmeneeee -

Cnsta‘do

ire cmn(yr U’Jl Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 179 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 76110/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO. -

PARAGUAI
REKUAI

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 179 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigio80s. ----==-=-====r=rmcmmeermmreanonamancmnonnonanae e

Art, 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “OTTO
KING Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente. N° 76110/202 solicitada_a nombre de

1o

Art.3

salCristaldo

~
sebal 19T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 180 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76091/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO. --------- ===

07 MAR 2024

PARAGUAI
REKU

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA en contra de la Resolucién N° 180 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigi0S0s, y; -=-=-=--===mnmmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 180 de fecha 06 de abril de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. --=---==-======nsmmmmmmmomme oo

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA expresoé agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. --=-----=--=-mmcmmmmmmmme e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(...) al realizar el cotejo de las marcas OTTO KING Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. TOTTO (marca oponente) en un analisis en conjunto, se puede notar a
simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideolégico
../.. que tenga en su denominacion letras en comtin con la marca oponente no constituye un impedimento
para evitar su registro debido a que en la vision en conjunto son plenamente diferenciables .../.. la marca
solicitada OTTO KING es una marca mixta que posee un distintivo con una grafia y disefio novedoso, basta
pronunciar las dos denominaciones para apreciar las diferencias existentes .../... esta Direccion concluye
qure la oposicion debe ser declaratla IMPIOCEAENEE”, ~mmr====n=n=mm=nrnnmmmmmmrim o mm smm e e i i i i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ESSENTIAL EXPORT LIMITADA y manifiesta: “(...)
la contraparte se apoderé de TOTTO, marca de mi mandante, de la que elimind la T inicial y a la que agrego,
como simple elemento para desviar la atencién, la palabra KING; en la etiqueta la palabra KING es

pequenisima con relacion a OTTO/TOTTO .../... las marcas en pugna tienen en comun la parte esencial de la
mared de mi poderdarite (OTTO/POTTO) ()% =o===msnsessmossassmsmmmn annssssbuninnoassanmmsun s s s s fbatamsa it

Que, contesta la expresién de agravios el solicitante y manifiesta: “(..) /a tinica parte en comun entre
ambas marcas es la palabra OTTO .../.. la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen el mismo
radical, algunas de las marcas registradas que comparten dicha particula son: OTTO KERN Reg. N° 378429
Clase 25 a nombre de OTTO KERN GMBH; OTTO DOG Reg. N° 465598 clase 25 a nombre de DELCY MARIA
LILIANNE BENITEZ GAVILAN; OTTO PRETTE Reg. N° 409784 Clase 32 a nombre de JORGE ALBERTO
PRETTE CHOVER .../.. la etiqueta que acompana la solicitud de registro mixta de mi mandante cuenta con
caracteristicas propias y novedosas que hacen posibles una marcada diferenciacion y la hacen totalmente
distinguible / el e]emento que ocupa un papel preponderante en la funcién distintiva y coprercialde la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 180 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA. “OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76091/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO. --- = SANEEOREUNSI—

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
D] 01 (] (OB

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas OTTO KING Y ETIQUETA (solicitada) y
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse
presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho
marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas
puede ser asociada con la otra. 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 “OTTO”, no necesariamente causaran confusion en el seno del ptiblico consumidor
pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensién y dejan una impresion muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a
simplevista la diferencia existente:enire Jas MISIIAS! =«ssssscssuceamncnsanesumanesnsensienns ammiummes monnuassaa s e

OTTO KING Y ETIQUETA (marca solicitada), y
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la figura de la cara de un perro de
la raza bulldog francés en la parte superior con la denominacion KING OTTO en letras negras en la parte
inferior, mientras que la segunda (marca base de oposicién) se compone de un cuadrilatero negro con la
representaciéon de seres humanos con un punto rojo y otro amarillo simulando las cabezas con la
denominacién TOTTO en la parte inferior con fondo blanco y con la primera letra O con fondo rojo y la
segunda letra O con fondo amarillo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede
apreciatseen el SIEIEIE COTOJDE swammrimanre rusmmtus e st e e L A S SRS et AR E A A A R SRR R R S s

marca solicitada marca oponente

g

A
OTTO ToTTo

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, es necesario tomar a los
signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad esta demostrada en el analisi

Claudia Pamdja Cristaldo
Directora Geaeral Inierina
ion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 180 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76091/2020 A NOMBRE DE JORGE
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Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ------=--=---=--=---smcmmmmmmccomccoooen

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 180 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ==-==-========-mnmmsmmmmcsoeo oo
Art. 2¢

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “OTTO
KING Y ETIQUETA?”, clase 25, Expediente. N° 76091/2020. tel Q
JORGE IGNACIO QUINONEZ FRANCO. -

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------s---s--smssmeao- 7
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 181 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 18, EXPEDIENTE N° 76088/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO.

Asuncién, U 7 MAR 2[]24

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por la representante convencional de ESSENTIAL
EXPORT LIMITADA en contra de la Resolucién N° 181 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LitiGl0S0s, Y; ==-=--=====nmmnmmmm oo e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 181 de fecha 06 de abril de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiglos0s. ===-=========snsmmmmm oo

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de ESSENTIAL EXPORT
LIMITADA expres6 agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. -------=--==-=mmmmmmmsmmmmc oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(...) al realizar el cotejo de las marcas OTTO KING Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. TOTTO (marca oponente) en un andlisis en conjunto, se puede notar a
simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideolégico
../.. que tenga en su denominacién letras en comtin con la marca oponente no constituye un impedimento
para evitar su registro debido a que en la visién en conjunto son plenamente diferenciables .../... la marca
so]icitada OTTO KING es una marca mixta que posee un distintivo con una grafia y diseﬁo novedoso basta

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ESSENTIAL EXPORT LIMITADA y manifiesta: “(...)
la contraparte se apoderé de TOTTO, marca de mi mandante, de la que eliminé la T inicial y a la que agrego,
como simple elemento para desviar la atencion, la palabra KING; en la etiqueta la palabra KING es
pequenisima con relacion a OTTO/TOTTO .../... las marcas en pugna tienen en comutn la parte esencial de la
marca de mi poderdante (OTTO/TOTTO) (...)". -============nmmnmmen e m e e es e e e e cnne s

Que, contesta la expresién de agravios el solicitante y manifiesta: “(..) la tnica parte en comtn entre
ambas marcas es la palabra OTTO .../.. la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen el mismo
radical, algunas de las marcas registradas que comparten dicha particula son: OTTO KERN Reg. N° 378429
clase 18 a nombre de OTTO KERN GMBH; OTTO DOG Reg. N° 465598 clase 18 a nombre de DELCY MARIA
LILIANNE BENITEZ GAVILAN; OTTO PRETTE Reg. N° 409784 Clase 32 a nombre de JORGE ALBERTO
PRETTE CHOVER ../.. la etiqueta que acompana la solicitud de registro mixta de mi mandante cuenta con
caracteristicas propias y novedosas que hacen posibles una marcada diferenciacion y la hacen totalmente
distinguible / el e]emento que ocupa un papel preponderante en la funcién distintiva y comercial de la

efa Cristaldo
'“i‘:?’}_’!:l

icdad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 181 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 18, EXPEDIENTE N° 76088/2020 A NOMBRE DE JORGE
IGNACIO QUINONEZ FRANCO, ---s--s=nsnennsmmrmmrmsmeammsmeammsmemmeemnemees EN——

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TINEETDATORED, a1 et =

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas OTTO KING Y ETIQUETA (solicitada) y
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse
presente que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho
marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas
puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si
las marcas en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un 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 “OTTO”, no necesariamente causaran confusién en el seno del ptblico consumidor
pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extension y 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 MISIMAg: ~~-n--rmmmr=r=rsrmmnanammmrnannm o nnn e o e neamenaseness mnasoras

OTTO KING Y ETIQUETA (marca solicitada), y
TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la figura de la cara de un perro de
la raza bulldog francés en la parte superior con la denominacién KING OTTO en letras negras en la parte
inferior, mientras que la segunda (marca base de oposicién) se compone de un cuadrilatero negro con la
representaciéon de seres humanos con un punto rojo y otro amarillo simulando las cabezas con la
denominacién TOTTO en la parte inferior con fondo blanco y con la primera letra O con fondo rojo y la
segunda letra O con fondo amarillo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede
apreciarse B o] SlEUIETIE QOUR]EE -~~~ e s o o e et i S AR i T mimn

marca solicitada marca oponente

KIMG

ITO ToTIo

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, es necesario tomar a los
signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad estda demostrada en el analisis en
conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasia y son absolutamente
disimiles los elementos figurativos en cuestion, de ello se colige que no necesariamente causaran cg

en el seno del publico consumidor.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 181 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “OTTO KING Y ETIQUETA”, CLASE 18, EXPEDIENTE N° 76088/2020 A NOMBRE DE JORGE

IGNACIO QUINONEZ FRANCO. -----

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 confusioén ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucién recurrida. ----==--===-====-=sszssmmmmmmmomneaaans

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(=]

Art.1

Art, 29

10

Art.3

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolucion N° 181 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ----=-=+====ssssseceameameamncnancaenacnacnacenees

ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “OTTO
KING Y ETIQUETA”, clase 18, Expediente. N° 76088/2020, solicitada a nombre de
JORGE IGNACIO QUINONEZ FRANCO.

NOTIFIQUESE por Cédula, ---------=====--=-------

Dikciorz GenerallTTeing

i s
7:i6n General de Progfedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2062 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, CLASE 04, EXPEDIENTE N° 81940/2017, SOLICITADA POR
EXXON MOBIL CORPORATION. ------=-s-ssnnsmmennaes

07 MAR 202

Asuncioén,

VISTO: El recurso de reconsideracién y apelacién en subsidio interpuesto por el representante
convencional de EXXON MOBIL CORPORATION., contra la Resolucién N° 2062 de fecha 23 de noviembre
de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; --------===-===nsmmmsrm oo

RESULTA:

Que, en fecha 20 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de EXXON MOBIL
CORPORATION. e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de la
Resolucién No. 2062 de fecha 23 de noviembre de 2018, dictada por la Direccién de Marcas. ------------=-------

Que, en fecha 15 de febrero de 2019 no se hace lugar al recurso de reconsideracién y fue dictada la
providencia que concedi6 el recurso de apelacion interpuesto. -------==--===-=smmmmmmmm e

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de EXXON MOBIL CORPORATION.
expreso agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 11 de julio de 2019, -----mmnmmmmmm e

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia, no ha lugar a 10 SOCItad0”.-=-==============mmmrm oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) la marca ADVANCING
PRODUCTIVITY es una denominacién que se encuentra en el idioma inglés, la misma puede ser traducida
de la siguiente forma: advancing:avanzar y productivity: productividad .../.. ADVANCING PRODUCTIVITY
pretende proteger: aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles..; la misma es especial y
novedosa, y es una creacion original de mi mandante .../... la misma no puede considerarse genérica ya que
no solo no define al producto que pretende identificar sino que tampoco define la categoria, ni género; no
puede considerarse que ADVANCING PRODUCTIVITY sea una designacion que exprese una calidad de los

lubricantes industriales disenados para ayudar al consumidor y mi mandante EXXON MOBIL
CORPORATION es una reconocida empresa petrolera estadounidense, fundada en 1870 por John D.
Rockefeller, con prestigio a nivel internacional, en este caso solo busca proteger un interés legitimo a
nuestro pais de un derecho ya obtenido en el eXtranjero”. ------=--=-===s=zmnmmm oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IO DU S0, === == oo s

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
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que e
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que ‘

Abi Claudia Paméla Cristaldo
% IDirectora General Interina ‘
Difgiion General de Propiedad Industrial



DIRECCION NACIONAL DE

4 3 PROPIEDAD { * GOBIERNO prr. | PARAGUAI
INTELECTUAL & PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY -
Resoluciénl\'l ‘ ! 7 x

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2062 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, CLASE 04, EXPEDIENTE N° 81940/2017, SOLICITADA POR
EXXON MOBIL CORPORATION, ----==-nnxsnxsnsrmmsmmsameemmemnemnenns S R———

en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca
“ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir productos de la clase 04: “Aceites y
grasas industriales; lubricantes; composiciones absorbentes, humectantes y aglutinantes del polvo;
combustibles (incluyendo carburantes para motores) y combustibles para la iluminacion; velas y mechas
para alumbrado; lubricantes industriales; aceites lubricantes; grasas; Ceras...”. --===========z===z==zszozzsozczzoocnos

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ADVANCING PRODUCTIVITY Y
ETIQUETA” resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, que en su traduccién significa “aumentar la
productividad”, no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de “aceites,
combustibles” que el solicitante plantea cubrir con su selicitud. ~~--r=mrrmreremcccm oo e s et st e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”
proyecta una denominacién novedosa y original y aleja cualquier caracter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya proteccion solicita,
ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de 1os mismos.----==-========cmscsmnmmommmrmn oo oae

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, constituiria una marca de fantasia,
dotada 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. 12 REVOCAR la Resoluciéon N° 2062 de 23 de noviembre de 2018 dictada por la
Direccion de Marcas, ----=-====-==sreemeesrnrmorm e e e e e cm e m e nms e e s e ma s am e mn e m e e

Art. 20 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, clase 04, Acta No._ 81940/2017,
solicitada a nombre de EXXON MOBIL CORPORATION.

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,---------m-s-scscecemea SR

! https://translate google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=advancing%20productivity&op=translate
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 52 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILICON
POWER”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16169/2017, SOLICITADA POR SILICON POWER COMPUTER &
COMMUNICATIONS INC. ---

Asuncioén, 0 7 MAR 202&

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SILICON POWER
COMPUTER & COMMUNICATIONS INC., contra la Resolucién N° 52 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada
por la Direccitn de Marcas, Y; «=--=-=--=seseseeresmenmmm e mn e o dms e fm e o i e e e i

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de SILICON POWER
COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No.
52 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Direccién de Marcas. ---=--===--===-===szsmmmmnemncamnnaancnneneenn ..

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
PPN, o e o o e e e e s e A B S

Que, en fecha 21 de agosto de 2018, el representante convencional de SILICON POWER COMPUTER &
COMMUNICATIONS INC. expreso6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y
llama autos para‘resolver en fecha 2] de diciembre de 2018, -----=======-mmsnmemmmonmc e e e

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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 lugara lo s0licitado”.s=«++-+==ss==snssasnnsvennsasesssnamsmmransanmnnnsassnsssmdnmnnsansmissnsanssss

]

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) el signo SILICON POWER no
constituye ni el nombre genérico ni la designacién habitual de los productos que busca proteger mi
mandante ni sirve en el comercio para calificar o describir alguna caracteristicas de dichos productos .......
constituiria una marca de fantasia, ya que no son palabras inglesas cominmente utilizadas .../.. si la
traducimos al espariol, el significado seria poder del silicio, estas palabras nada tienen de genéricas y
resultan plenamente registrables .../... SILICON POWER es parte del nombre comercial de mi mandante .../...
mi mandante ya cuenta con derechos adquiridos sobre el signo solicitado en varios paises del mundo”. ------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEerPUESL Oy ~~~~=~~~~~~===r=s==omeoresecmmcmmcomecmcocoosccmcorncocmeocsn oo scmeesmessmomcmsterontmomorocoTooodssnRstmato

Que, la jurisprudencia y doctrina més 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 dela




DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD @GOBIERNODH. PARAGUAI

REKUAI

INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucién N°_0_O 7 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 52 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILICON
POWER”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16169/2017, SOLICITADA POR SILICON POWER COMPUTER &
COMMUNICATIONS INC. m=c S oo e cecer s oo

Instrumentos cientificos, de investigacion, de navegacion, geodésicos, fotograficos, cinematograficos,
audiovisuales, opticos, de pesaje, de medicion, de senalizacion, de deteccién, de pruebas, de inspeccion, de
salvamento y de ensefanza; aparatos e instrumentos de conduccién, distribucion, transformacion,
acumulacioén, regulacion o control de la distribucion o consumo de electricidad”. -------=--===============-=-=----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SILICON POWER” resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“SILICON POWER”, que en su traduccion significa “poder de silicio™, no constituye el nombre habitual con
el que se designa a los productos que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. ------------====--=--s-zncuueuee

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “SILICON POWER” proyecta una
denominacién novedosa y original y aleja cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo
solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya proteccion solicita, ni constituye la
designaci6én necesaria, usual o calificativa de 1os MisSmOs.-=--=--======nnmmemmmre e

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bésica o especificaciones técnicas principales de su producto, constituiria una marca de fantasia,
dotada 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. 19 REVOCAR la Resolucién N° 52 de 07 de febrero de 2018 dictada por la Direcciéon de
Marcas. === mm e e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SILICON POWER”, clase 09, Acta No. 16169/2017, solicitada a nombre de SILIC
POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. ----------==-=---=- 7 - -

(=}

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula,------===========sssmmmmmemmmmmmeemmmmemmm s Seedl L

. Claudia P melaéﬁfmido

Dircctora General Interina
ion General de Pro: nicitad Industrial

" https:/translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=silicon%20power&op=translate
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
S.A.CL

Asuncion, 0 7 WAR 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de INVIPINT S.A.C.Ien
contra de la Resolucién N° 137 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
L1080, Y} === === e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 137 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. =----=-=======s=mnmmmmmmm oo

Que, en fecha 05 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de mayo de 2023, el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I expres6
agravios; y en fecha 21 de agosto de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamé
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. --------=-==mm s e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca PLASTICOLA Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, sobre la base de los registros
extranjeros y el registro nacional de la marca PLASTICOLA, clase 16 .../.. la marca solicitada contiene los
mismos e]ementos distintivos en Jos p]anos visual y fonético que la hacen confundibles entre si; ambas

posee registros previos extranjeros de la marca PLASTICOLA .../... Ia firma CAPLI SA C I es propietaria de la
marca PLASTICOLA en nuestro pais en la clase 16, registro N° 464.748, que comprende los productos de
pape] cartén, productos de imp.renta adhesivos, pape]en’as ent:re otros, lo cual Ia so]jcjtante INVIPINT

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INVIPINT S.A.C.I y manifiesta: “(..) no existe
registro alguno que se haya presentado o transferido para resguardar servicio alguno en la clase 35 de Ia
nomenclatura oficial, con fecha anterior a la solicitud de mi poder otorgante .../.. que la solicitud de la
oponente es para registro de producto, no de servicio .../.. no existe ni un somero indicio de similitud o
siquiera riesgo de semejanza en la clase que amparan, y entre productos y servicios que protegen ../.. la
marca registrada en clase 16 es eminentemente denominativa, en cambio, la marca peticionada por mi
POder OtOIgante, €8 MUXta”. =============m== e

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “(..) la parte recurrente
solo intenta desmeritar los fundamentos de la resolucién, con argumentaciones falaces, ajenas a la realidad
y desprovistas de contenido juridico, partiendo del intento de desconocimiento de la fama, renombre y
notoriedad 1ndJScut7bIes de la marca PLASTICOLA a mve] nacional e mtemaaona] status protegido por

de mala fe en relacién a las evidencias aportadas por nuestra parte, mencionando que las mismas no ﬁle—FOH>
! ntra,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
S.A.CL

la marca PLASTICOLA solicitada para la clase 35 fueron evidenciados en el periodo oportuno, como ser el
registro de la marca PLASTICOLA en clase 01 y 35 en la Argentina, y en clase 16 en nuestro pais, desde hace
muchisimo tiempo y claramente con anterioridad a la solicitud de la marca peticionada por la apelante”. ----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEEIPIBEED:, =omossnssinsrnnns sasmsincimimmaierin s el e ok S im0 e i 0 S R A S i 2 S S = e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, clase 35, con el oponente
“PLASTICOLA?”, solicitud en clase 35, registro en clase 16 y registros extranjeros. -----------==-=--=--=--=z-----oouv

Que, si bien la base de la oposicion se presentd en forma posterior a la solicitada, el hecho de que,
durante el proceso legal, el titular de la marca oponente “PLASTICOLA” posea registros en clases
relacionadas, le da un mejor derecho ya que pretende la proteccién de otra versién de una marca que yale
pertenece. La marca PLASTICOLA Reg. N° 464748 clase 16 se encontraba a nombre del titular CAPLI S.R.L.,
lo que demuestra que ya tenia una conexion establecida y un historial de uso de la denominacién comercial
en un contexto comercial similar al solicitadg.---=-=--====-=s=sr=mmermmr oo oo e oo e

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “PLASTICOLA” y la marca oponente
“PLASTICOLA”, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita reproduce integramente la
denominacién de la oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra.
De dicha identidad total a nivel ortografico 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
totalmente similar. --=--=ss=smesmm e e

PLASTICOLA Y ETIQUETA  (marca solicitada), y
PLASTICOLA (marca oponente)

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 16 comprende la totalidad de los
productos de la clase 16 (Papel y cartén; productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografias;
articulos de papeleria y articulos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para
uso domeéstico’); mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura para servicios
comprendidos en la clase 35 (SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35, TALES COMO VENTA Y
COMERCIALIZACKIN DIEADHESIVOS) =nvsnnvesnnannissbsnonersa s crsnbsins =2 rms wonee sk i e e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
S.ACL

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. -------==--=====-===--=--

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusién marcaria es el lugar de
venta de los productos. En ese sentido, si bien la marca solicitada es un servicio y la oponente es un
producto, la misma cubre la venta y comercializacion de adhesivos, el cual es uno de los productos que
comprende el registro de la marca PLASTICOLA en clase 16, razon por la cual las posibilidades de confusién
S€ VeI ACTECENTAdAS. === === ==

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™. En
ese sentido, la marca oponente “PLASTICOLA”, “es una marca lider de adhesivos escolares en Argentina.
Desde hace tres generaciones te acompaiiamos en la escuela y en tu hogar. Tu confianza nos ha permitido
convertirnos en la marca lider de mercado, siendo Plasticola, la marca que define a esta categoria de
productos. Hemos ido creciendo, innovando y ampliando nuestra paleta de productos siempre con la
misma filosofia: Ofrecer productos de alta calidad, atoxicos y seguros”. Que, en base a lo mencionado,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter
0T T o) o R

Que, segln lo expresado lineas arriba, tenemos que la marca oponente es una marca renombrada y

de gran difusién, segtn se desprende de la publicidad y pagina web oficial https://www.plasticola.com.ar/
por lo que goza del caracter de NOtoria.-=-===-========mmmmm ool

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Carmelo Mdédica, en su obra “Derecho Paraguayo de
Marcas se refiere a las marcas notorias, d1c1endo “Las llamadas marcas notonas . m;_edm&defen_dzdas

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion (excepcion
al principio de especialidad)™. Expresa ademas “/a presentacion de varios registros extranjeros en respaldo
de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la
difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicité esa marca o la registro en el pais lo
haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria
incurso en la prohibicion del Art. 2 inc. i.../... basando su pretension en el hecho del apoderamiento de un

signo ajeno, con la mala fe concomitante.” El subrayado es NUESLTO. ---------x-zrmramremsmsnem s

Que, tal como acontece en el caso de autos, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de
Marcas”™: “cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusion o goza
del caracter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mas estricto, con la finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena /tb omercial y proteger

* Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.

3 https://www.plasticola.com.ar/

* “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 186.
’ “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 193.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA PORLA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
S.A.CL

intereses del publico consumidor® y en este sentido la casualidad milagrosa no puede

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ReSOIUCION F@CUITIAA, === === m oo e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 137 de fecha 08 de marzo de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ===============sssnsemmsmnmmnmoe oo

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “PLASTICOLA Y
ETIQUETA”, clase 35, Expediente. N° 62744/2019, solicitada a nombre de INVIPINT

Art. 32

_/’/

] 1a Cristaldo
rectora General Interina

1 Genors! d- Prepiedad Industria]

¢ “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 453.
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA', CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
SACL S

Asuncion, U 7 MAR 202[&

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I en
contra de la Resolucién N° 138 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
Lt I0S 08, Y; === === mm oo oo e

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 138 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. =-----===-nsnmmmmm e oo

Que, en fecha 05 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de mayo de 2023, el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I expres6
agravios; y en fecha 21 de agosto de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé
autos para resolver en fecha 23 de septiembre de 2023. -----==-==-smmemmmmm s m e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) se promueve oposicién contra la solicitud de
registro de la marca PLASTICOLA Y ETIQUETA solicitada para la clase 01, sobre la base de los registros
extranjeros y el registro nacional de la marca PLASTICOLA, clase 16 .../.. la marca solicitada contiene los
mismos elementos distintivos en los planos visual y fonético, que la hacen confundibles entre si; ambas
denominaciones son en extremo similares y confundibles .../... la firma CAPLI S.A.C.I, ha demostrado que
posee registros previos extranjeros de la marca PLASTICOLA .../... la firma CAPLI S.A.C.I. es propietaria de la
marca PLASTICOLA en nuestro pais en la clase 16, registro N° 464.748, que comprende los productos de
papel, carton, productos de imprenta, adhesivos, papelerias entre otros, lo cual la solicitante INVIPINT
S.A.C.I. ha solicitado para los mismo productos y servicios .../... es criterio de esta Direccion hacer lugar a la
OPOSICION AeAUCIAA". =--=-==--==== e mmm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INVIPINT S.A.C.I y manifiesta: “(...) no existe
registro alguno que se haya presentado o transferido para resguardar servicio alguno en la clase 01 de la
nomenclatura oficial, con fecha anterior a la solicitud de mi poder otorgante .../... no existe ni un somero
indicio de base valida para oponerse a la solicitud y mucho menos al registro de la marca solicitada por mi
titular y sobre todo en la clase y producto que ampara, el cual es exclusivamente adhesivos . ----------=--=----

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “(...) la parte recurrente
solo intenta desmeritar los fundamentos de la resolucién, con argumentaciones falaces, ajenas a la realidad
y desprovistas de contenido juridico, partiendo del intento de desconocimiento de la fama, renombre y
notoriedad indiscutibles de la marca PLASTICOLA a nivel nacional e internacional, status protegido por
todos los tratados internacionales suscritos por nuestro pais .../... la adversa también falta a la verdady actt
de mala fe en relacion a las evidencias aportadas por nuestra parte, mencionando que las mlsma(i fueron
presen ada conma

4 \‘\".\;\\

presentadas en autos .../... todos los fundamentos expuestos por mi parte en la op
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
P SN - S R—————

la marca PLASTICOLA solicitada para la clase 35 fueron evidenciados en el periodo oportuno, como ser el
registro de la marca PLASTICOLA en clase 01 y 35 en la Argentina, y en clase 16 en nuestro pais, desde hace
muchisimo tiempo y claramente con anterioridad a la solicitud de la marca peticionada por la apelante”. ----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TR ILERRD. corosmmsmasoninn s B S S S b i st ot o

Que, en primer término, las marcas en cuestiéon deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, clase Ol, con el oponente
“PLASTICOLA?”, solicitud en clase 01, registro en clase 16 y registros extranjeros. ----=-=---=-===-=-=s=sszzszzozoone

Que, si bien la base de la oposicion se presenté en forma posterior a la solicitada, el hecho de que,
durante el proceso legal, el titular de la marca oponente “PLASTICOLA” posea registros en clases
relacionadas, le da un mejor derecho ya que pretende la proteccién de otra versién de una marca que ya le
pertenece. La marca PLASTICOLA Reg. N° 464748 clase 16 se encontraba a nombre del titular CAPLI S.R.L.,
lo que demuestra que ya tenia una conexion establecida y un historial de uso de la denominacién comercial
en un contexto comercial similar al solicitad .-~ ssecssnsascamasmisamatannmssnsnssnnnsnensssssna samnnmsnas sasiin s messen

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “PLASTICOLA” y la marca oponente
“PLASTICOLA”, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita reproduce integramente la
denominacién de la oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra.
De dicha identidad total a nivel ortografico se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacioén de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es
totalmenite SITIIAT: «sxesessaussnnarammmansmes s o e S S eSS R A S SRR S S

PLASTICOLAY ETIQUETA  (marca solicitada), y
PLASTICOLA (marca oponente)

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 16 comprende la totalidad de los
productos de la clase 16 (Papel y carton; productos de imprenta; material de encuadernacién; fotografias;
articulos de papeleria y articulos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para
uso doméstico’); mientras que la marca en tramite de registro solicita la cobertura para productos
comprendidos en la clase 01 (PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 1, EXCLUSIVAM
ADHESIVOS). B T R ¢ G i

1

https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=showd&class_number=16&explanatory_notes=show&gors=&lang=es & merToene
on=no&version=20200101




DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO per. | PARAGUAI
m;rﬂ;ECTUAL #* PARAGUAY | REKUAI

0076

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
RN ol S - - -

Resolucién N

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa marca, --------==-==-=-===------

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusién marcaria es el lugar de
venta de los productos. En ese sentido, tanto la solicitante como la marca oponente, al proteger productos
de las clases 16 y 01, estarian compartiendo los mismos lugares de venta (librerfas), razén por la cual las
posibilidades de confusion se ven acrecentadas. ------=---=-==-==m s mmm s

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigliedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante”. En
ese sentido, la marca oponente “PLASTICOLA”, “es una marca lider de adhesivos escolares en Argentina.
Desde hace tres generaciones te acompanamos en la escuela y en tu hogar. Tu confianza nos ha permitido
convertirnos en la marca lider de mercado, siendo Plasticola, la marca que define a esta categoria de
productos. Hemos ido creciendo, innovando y ampliando nuestra paleta de productos siempre con la
misma filosofia: Ofrecer productos de alta calidad, atéxicos y seguros™. Que, asi las cosas, tenemos que la
marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusiéon y goza del caracter de notoria. -------

Que, segln lo expresado lineas arriba, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente
utilizada y de gran difusién, segin se desprende de la publicidad y pagina web oficial
https://www.plasticola.com.ar/ por lo que goza del caracter de NOtoria,-==-=====-===========nmmmmmmmommomemmoooooooo

Que, ahondando atn mas en el analisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de
Marcas” se refiere a las marcas notorias, diciendo: “Las llamadas marcas notorias . Queden ser defendidas

respecto a productos 0 servicios no protegIdos por su regIStro ycon ]os cuales no ha ya re]aaon ( excepaon
al principio de especialidad)™. Expresa ademas “la presentacion de varios registros extranjeros en respaldo
de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la
difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicité esa marca o la registré en el pais lo
haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria
incurso en la prohibicién del Art. 2 inc. i.../... basando su pretension en el hecho del apoderamiento de un

signo ajeno. con la mala fe concomitante.” El subrayado es nUeStro. ==-=====s===mmmmmmmemmmmmee oo

Que, asi las cosas, tal como acontece en el caso de autos, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra
“Derecho de Marcas”™: “cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran

difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mas estricto, con Ia
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe come: CIa] )

* Mathely, Paul, “Le droit francais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.

3 https://www.plasticola.com.ar/

* “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 186.
* “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 193.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PLASTICOLA Y ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT
SLALC.LL --rmmsmmommonmom e e e e e e e e e e e

proteger los intereses del publico consumidor” y en este sentido la casualidad milagrosa no puede
o< 1| e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccién arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolucion recurrida, ------=-======msmcmm oo oo e e eadm e oo

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 138 de fecha 08 de marzo de 2023 dictada por la
Direcci6n de Asuntos Marcarios Litigiosos, ~==---=r=-=rr=sssemmsermsmncnceccnnmnnonnccarsane

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “PLASTICOLA Y
ETIQUETA”, clase 01, Expediente. N° 62748/2019, solicitada a nombre de INVIPINT

Art. 32

¢ “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 453.
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POR LA CUAL REVOCA LA PROVIDENCIA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “COMPLETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29960/2015, SOLICITADA POR PROMEPAR S.A. -------

Asuncion, ) 7 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional del oponente GILEAD
SCIENCES IRELAND UC, contra la providencia de fecha 02 de mayo de 2017 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LitIg10S0S, Y; «=========mmmmmm e e e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2017 se presenta la representante del solicitante GILEAD SCIENCES
IRELAND UC e interpone recurso de reposiciéon y apelacion en subsidio contra la providencia de fecha 02
de MAYO @ 2017 - mm e

Que, por proveido de fecha 27 de octubre de 2017 no se hace lugar al recurso de reposicion y se
concedio la apelacion INterPUESta.-=======xmmmmrmm oo

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de GILEAD SCIENCES IRELAND UC
expreso agravios; y en fecha 29 de enero de 2021, fue acusada la rebeldia del representante convencional
del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho
que dejo de usar y se llamo autos para reSolver. ----=-===--smmmmem oo

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 02 de mayo de 2017, la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos:
“Acusase la rebeldia a PASTOR ROCHE, a en consecuencia declarese decaido el derecho que ha dejado de
usar y considerandose competente esta Secretaria para entender en la Litis, y no habiendo hechos que
Probar llamase @ autos . --==-===-2=qmzm s

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “La citada providencia, por la cual se
llama autos para resolver dictada en fecha 02 de mayo de 2017, debe ser revocada por no ajustarse a
derecho ../.. la oposicion promovida por mi mandante en los autos de referencia ha sido basada en la
existencia de registros extranjeros de la marca COMPLETA en varios paises del extranjero, siendo el
periodo probatorio el tinico momento procesal oportuno para demostrar la existencia de los citados
registros, se hace necesario que el A-quo ordene la apertura del mismo”. Ademas, en fecha 25 de septiembre
de 2017 presenta una manifestacién en la cual expresa: “Que, por un error involuntario de tipeo, en el
petitorio del escrito de acuse de rebeldia se consigné la frase “y en consecuencia ordene la prosecucién de
los tramites de oposicion, llamando autos para resolver” debiendo ser “y en consecuencia ordene la
prosecucion de tramites de oposicion, dictando la apertura del periodo probatorio”.--------=--==--=====-===------

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

Que, haciendo un analisis del presente expediente, se puede constatar que el apelante al momento de
promover su oposicion solicit6 la apertura del periodo probatorio y que si bien por un error involuntario de
tipeo al solicitar que se declare la rebeldia del solicitante, consigno erroneamente que se llame autos para
resolver debiendo ser “dictando la apertura del periodo probatorio”.---=--=-===--===-=—-czoommmmmmmme e
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POR LA CUAL REVOCA LA PROVIDENCIA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “COMPLETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29960/2015, SOLICITADA POR PROMEPAR S.A. -------

Que, esta Direccion considera que al encontrarse la oposicion basada en registros extranjeros y de
conformidad con el Art. 47 de la Ley de Marcas: “Si hubiera hechos que probar se abrira la causa a prueba
por cuarenta dias habiles, plazo que empezara a correr a partir de la notificacion por cédula a las partes”; y
con el Art. 243 del Codigo Procesal Civil “El juez recibira la causa a prueba, aunque las partes no la pidan,
siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieren
conformes”, se hace necesaria la apertura del periodo probatorio.-----=---==--===-s==cseeomeomcco oo cnnncec e

Que, por todo lo dicho, no cabe mas alternativa que hacer lugar al recurso de apelacion promovido en
contra de la providencia de fecha 30 de marzo del 2017 y ordenar la apertura del periodo probatorio.----------

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

Art. 12 REVOCAR la providencia de fecha 30 de marzo del 2017 dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y ordenar la apertura del periodo probatorio.-------------------

Art. 2° ORDENAR la apertura del periodo probatorio y remitir el expediente a la Direccién de
Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continte con los tramites de oposicion a la
solicitud de registro de marca “COMPLETA”, Expedientmzws
PROMEPAR §,A.=-s=s-5ontensenansussancsnsansssnsassmnns e B L

Art.3  NOTIFIQUESE por Cédula. 8 Oy A

3. Claudia-Pamela Cri aiId'o'

—~——

K cctora General Trtetina
8§

?, cién General de Prog iedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2795 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CARNE
HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 00242/2017, SOLICITADA POR MACA
GASTRONOMIA S.A.

PARAGUAI
REKUAI

Asuncion, 07 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MACA
GASTRONOMIA S.A., contra la Resolucién N° 2795 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la
Direccion de Marcas, Y; ===============mmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional de MACA
GASTRONOMIA S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 2795 de fecha 12 de
septiembre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas. ---------=--====s=nmmmmm oo

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APelaciOn INtEIPUESTO. === =-mm e

Que, en fecha 08 de agosto de 2018, el representante convencional de MACA GASTRONOMIA S.A.
expresé agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 24 de octubre de 2018. -----=---mmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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 e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) la marca “CARNE
HAMBURGUESAS SIN PER]UIC[OS" no es genérica, sino que la misma es especia] y novedosa y es una

original y distintiva .../... la marca “carne hamburguesas sin prejuicios y etiqueta” ha sido registrada en varios
RSB, i o i e o e e e T e e S

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion 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 51gn1ﬁcado que posee para los co idores




DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD % GOBIERNO pei. | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY 0
Resolucién l\‘ ,

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2795 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CARNE
HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 00242/2017, SOLICITADA POR MACA
ey Ny 00 L0 1 NV —————

SIN PERJUICIOS” fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que
textualmente describe: “Servicios de provisién de alimentos y bebidas, servicios de restauracion
(alimentacion)”. A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “CARNE HAMBURGUESAS
SIN PERJUICIOS” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que
dicha denominacién no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del
nomenclador internacional.--=sesssmssssesenmmasinsnmturmnsosmnneant ens am s et sn s nn s m e mR e Am e S MR s e S e e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “CARNE HAMBURGUESAS SIN PERJUICIOS”
proyecta una denominacién novedosa y original y aleja cualquier cardcter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccién solicita, ni
constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma
como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como
Fer16rica 0 BSCHIPHIVA, ~=mre-n-mmmmrrmemme e cne e o i e i o e e e e 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 afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades 0 CaracterfSticas. "---«========mn==ssmmsmmnmeniermmaenenmte s e tuste i se s e s n e n e e

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

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 2795 de fecha 12 de septiembre de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas. =-==============m s o

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “CARNE
HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS”, clase 43, Acta No. 00242/2017, solicitada a
nombre de MACA GASTRONOMIA S.A.

Aft3e  NQTIEIGUESE por G8dlg——--r-mr-meenmom el s
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POR LA CUAL SEREVOCALA RESOLUCION N° 058 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SOLBET”, CLASE 41, ACTA N° 05689/2022 SOLICITADA POR EMPRENDIMIENTOS DEL SUR

Asuncion, 7 7 JAR 2024

VISTO: El expediente de Registro de Marca SOLBET, Acta N2 05689, clase 41 de fecha 02 de febrero de
2022, del QU ~===mm ==

RESULTA:

Que, por Resolucion 058 de fecha 29 de febrero de 2024, esta Direcciéon ha resuelto revocar la
Resolucion N° 590 de fecha 23 de agosto de 2023 dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos,
ordenando la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de marca SOLBET, clase 41, expediente N°
05689/2022, solicitada por la firma EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.------=====smmsssmnssmmnnmonemnceonce e

Que, en fecha 12 de marzo de 2024 fue dictado el informe de la actuaria, que obra en autos, en el cual
se informa que “en /a solicitud de registro de marca SOLBET, clase 41, expediente N° 05689/2022, solicitada
por la firma EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A., en la oposicion promovida por ONLINE GAMING S.A.C. se
observa la providencia firmada en fecha 30 de enero de 2024 que dicta “llamese a Autos para resolver.
Notifiquese por cédula o por escrito” la que no ha sido notificada a la parte oponente ONLINE GAMING
S.A.C. y/o a su representante, teniendo el expediente a la vista y tras la verificacion del sistema
INOIINALICO,. "= === e

CONSIDERANDO

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3° del Decreto 22365/98 dispone “En su cardcter de
Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Direccién de la Propiedad Industrial para
dictar las Resoluciones necesarias de cardcter administrativo que faciliten la aplicacion de la Ley y éste
Decreto”. Debemos recordar que son aplicables los Articulos 131' y 136* de la Ley 1294/98 de Marcas. De
conformidad a lo dispuesto en los articulos 113 y 114 del Codigo Procesal Civil, por analogia; y en el Articulo
20 la Ley N° 6715 de Procedimientos Administrativos.---==-=========smcmmemmm oo

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informatico de la institucién, se puede
visualizar que en fecha 25 de enero de 2024, la firma ONLINE GAMING S.A.C. contesta la expresion de
agravios en la solicitud de registro de marca “SOLBET,” presentada por EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.
Que, en fecha 30 de enero de 2024, la providencia que dispuso “/limese a Autos para resolver. Notifiquese
por cédula o por escrito”, tras evaluar la situacién procedimental y constando que la providencia més arriba
citada, el expediente de autos, no se encuentra firme para su resolucion.------------=--=-=x--mmmoomomoeoe o

Que, el Dr. Manuel Riera Escudero, en su obra “De actos procesales y decir de nulidad” se refiere al
debido proceso, diciendo: “Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales (conductas
Juridicas) realizados por las partes, por el érgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron
idoneos y estaban enderezados a resolver (por un juez) 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.”* En ese orden de ideas, como parte del debido
proceso, las notificaciones deben cumplir con su finalidad, la cual es “comunicar a su destinatario una
resolucion judicial o cualquier actuacion del resto de las partes a los simples efectos de ponerla en

" Art. 131 de la Ley de Marcas “todas las notificaciones deberan ser efectuadas por cédula” TN
* Art. 136 de la Ley de Marcas “las disposiciones de los codigos de fondo y forma en materia civil y perztal se aplicarap et forma supletoria”.

3 https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Manuel-Riera-Escudero-De-actos-procesales-y- dcur;dc nulidad.pdf Cg'\st"‘\do
It
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 058 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SOLBET”, CLASE 41, ACTA N° 05689/2022 SOLICITADA POR EMPRENDIMIENTOS DEL SUR

conocimiento y sin que se requiera ninguna actividad por parte del notificado”* teniendo en cuenta que la
notificacién es la técnica mas solemne y formalizada de la comunicacion y tiene el objetivo de poner en
conocimiento del interesado los alcances y consecuencias juridicas del acto comunicado. ----=----=----=-------

Que, el Dr. Benavente Chorres, en su obra “La notificacién como condicién de eficacia de los actos
administrativos” se refiere a las notificaciones, diciendo: “La notificaciéon es un medio que implica la
participacion de conocimientos de actos y situaciones juridicas de la Administracion a fin de que surta
efectos entre los administrados. También los principios normativos de comunicacion, economia,
solemnidad y publicidad que rodean a la notificaciéon permiten considerarla como una condicién de
eficacia de los actos administrativos. Igualmente los requisitos legales de la notificacion, los cuales giran en
torno a la identificacién de la autoridad o funcionario, literalidad del acto administrativo a transmitir y la
autoridad del titular del 6rgano competente que rodean a la notificacién coadyuvan a considerarla como
una condicion de eficacia de los actos administrativos. De esta forma, la eficacia de los actos
administrativos, entendida como la produccion de los efectos propios de cada uno, que define derechos y
crea obligaciones de forma unilateral, se da a través de la notificacion, sea personal o a través de
JPUBICACIONES." cnrnemsrmnn st sssn o twe i s e e s e S e 84 < R e i 4 i A

Que, por consiguiente, en virtud a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta
Direccion General considera que se encuentran dados los fundamentos para revocar la Resolucién N°
058/2024 y, en consecuencia, ordenar la notificacién de la providencia de fecha 30 de enero de 2024. ---------

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

Art. 1° REVOCAR la Resoluciéon N° 058 de fecha 29 de febrero de 2024 de la Direccion .

General de Propiedad Industrial.---=---==--=====mesmemee e

Art. 2° ESTAR a lo proveido en fecha 30 de enero de 2024. “Llimese a Autos para Resolver.
Notifiquese por cédula o por escrito.”

Art. 3° NOTIFIQUESE por cédula a las partes.

Abg Claudla Pamela Cristaldo
s Directora General Intefina
‘ i Direccion General de Propiedad Industrial
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPRESION DEL ACTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCAS EN
EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD N° 1925666 DE LA MARCA “LABORATORIOS MAGNA” EN LA CLASE
44, =

Asuncién, 1 ] NAR 2024

VISTO: a solicitud de registro de marca “LABORATORIOS MAGNA™, Acta N° 25666/2019, clase
44, solicitada por LABORATORIOS MAGNA” S.A., y; ------======sssmmmmmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2019 fue presentada la solicitud de registro de la marca identificada con
el Acta N21925666, con denominacién “LABORATORIOS MAGNA” en la clase 44,-------====-x=nvsseemmmmmmmeaaeaas

Que, debido a un error involuntario en la carga de datos en el sistema de la Direccién Nacional de la
Propiedad Intelectual (DINAPI - IPAS), la mencionada marca no fue debidamente consignada en la base de
datos de la DINAPI respecto al NUMERO DE REGISTRO, FECHAS DE CONCESION Y VENCIMIENTO, porla
que en consecuencia se ordena la impresion del acta y el certificado de registro de marca con fecha vigente
en el expediente de solicitud N°1925666 de la marca “LABORATORIOS MAGNA” en la clase 44.----------------

CONSIDERANDO:

Que, la presentacién principal fue correctamente presentada pero no fue debidamente consignada
en la base de datos de la DINAPI los datos correspondientes a NUMERO DE REGISTRO, FECHAS DE
CONCESION Y VENCIMIENTO. Posteriormente, la solicitud de correccién y reimpresion del titulo fue
presenitadd e eIpo ¥ [ONME; «ms v ot dentos e oo K St e o RS A A A s < SR WA

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3° del Decreto 22365/98 dispone “En su caracter de
Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Direccién de la Propiedad Industrial para
dictar las Resoluciones necesarias de caracter administrativo que faciliten la aplicacién de la Ley y éste
Decreto” y en los articulos 13°, 14°, 15° de la Ley de marcas, Articulo 13.- Cumplidos los requisitos legales y
vencidos los plazos establecidos, si la marca no estuviera comprendida en ninguno de los impedimentos
previstos en esta ley, la Direccién de la Propiedad Industrial dispondra la inscripcién de la marca previo
pago de los impuestos y tasas correspondientes. En caso de denegacién, la resolucién sera fundada.
Articulo 14.- La Direccion de la Propiedad Industrial expedira un certificado de registro de la marca que
reproducira los datos correspondientes y los establecidos por las disposiciones reglamentarias. Articulo 15.-
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 confusién o a asociacién entre los productos o servicios
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.---=---------=s----czscecemonnnens

Que, en base a las consideraciones realizadas precedentemente, esta dependencia administrativa
considera pertinente disponer la correccién en el sistema informatico (IPAS) y la impresion del Acta y el
Certificado de Registro de Marca en el expediente individualizado, de conformidad a lo dispugsto al
articulo 3° del Decreto 22365/98 y los articulos 13°, 14° y 15° de la Ley 1294/98 de ,M caschas leyes son de

fit [ Abg Cla\ «dia PAmela Cristaldo
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Resolucién N° _Q_Q {:«%
).

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPRESION DEL ACTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCAS EN
EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD N° 1925666 DE LA MARCA “LABORATORIOS MAGNA” EN LA CLASE
S — i -

orden publico, y por tanto sus disposiciones deben ser acatadas y cumplidas, conforme lo establece la
Constitucion Nacional.----=-=-=s==cseeeememmm e eo oo

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 1° AUTORIZAR la correccién en el sistema informatico (IPAS) consignando NUMERO DE .
REGISTRO, FECHA DE CONCESION Y VENCIMIENTO vigentes y la impresion del Acta y el Certificado de
Registro de Marca en el expediente de solicitud N° 1925666 de la marca “LABORATORIOS MAGNA” en la

Art. 2° NOTIFiQUESE, y cumplido remitase el expediente identificado mé@la oficing” de
TITULOS, para la impresion del acta y el respectivo certificado de registro. Archivese,:---sr-----7-===-==--f------

Abg. Clapdia Pamela Cristaldo
% o P{fﬁﬁ{()m(;cm’l'ﬂ Interina
N v?;f?"c‘fg}ﬁ’Gencral de Propiedad Industrial
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PARAGUAI
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 653 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15084/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. --- A

15 WAR 202k

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CEREAGRO S.A.
contra la Resolucion N° 653 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; =------==--=-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CEREAGRO
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 653 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la
Direccion de MarCas. —=============m oo

Que, por proveido de fecha 30 de mayo de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 12 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 19 de septiembre de
2023 esta Direccion llama Autos para ReSOIVeT. «------nxmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca FEDAGRO, registrada con el
ntimero 423652 a favor de FEDERICO YSAAC AMARILLA BEDOYA y ntiimero 423651 en clase 31. Comentario:
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6°
de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Io solicitado.” ----==-===========smmmsmmm e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) si bien dichas marcas se
encuentran depositadas en la misma clase 35, difieren los servicios reivindicados .../.. FEDAGRO distingue
servicios publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial principalmente
compraventa de frutas, verduras y hortalizas mientras que la marca solicitada FEEDAGRO distingue
Servicios de Importacion, exportacion, comercializacion y abastecimiento a terceros de productos

consumidor que busca alimentos para consumo propio mientras que la solicitada a un consumidor
especializado en materia de ganaderia .../... ambas son marcas mixtas y al visualizar los logotipos el riesgo de
confusion es inexistente .../.. los signos tienen una sonoridad desigual .../.. ambas marcas comparten un
elemento genérico (agro) ampliamente utilizado en la clase”. ---=--============smmmrmmmmmm oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
It e AREBRC =i s mimmssrs i i B 5 2 R o S i o s S B G i

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FEEDAGRO (solicitada) y FEDAGRO (base de
rechazo), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepciéon de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas [6s.vocablos son
similares, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas] el cotejo de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 653 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15084/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. ---

PARAGUAI
REKUAI

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna FEEDAGRO (solicitada), y FEDAGRO (base de rechazo) no se leen de la misma
manera al contener la solicitada el radical en inglés FEED, con lo cual se pronuncia FID mientras que la base
de rechazo es FED, siendo fonéticamente disimiles y ademas no representan la misma idea conceptual. Por
un lado, tenemos que el vocablo AGRO es de uso comun, y con relacién a los radicales FEED/FED, el radical
FEED de la solicitada es una palabra en inglés que en su traduccion significa “alimentar” mientras que el
radical FED de la marca base de rechazo hace alusién al nombre de su titular Federico Ysaac Amarilla

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante FEEDAGRO Y ETIQUETA solicita una cobertura
limitada para “Servicios de importacion, exportacion, comercializacion y abastecimiento a terceros de
productos alimenticios para animales, granos y semillas en bruto o sin procesar”, mientras que la oponente
FEDAGRO Y ETIQUETA cubre los siguientes servicios: “Servicios de la clase 35, comprendiendose entre
ellos publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial principalmente compraventa
de frutas, verduras y hortalizas”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio
estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma
clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia
considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno consumidor, al no poseer una conexiéon competitiva directa (rubro de
comercializacion de alimento para animales por parte de la solicitada y rubro de venta de frutas y verduras
por parte:del.antecedente)«s«=--s=scamsmmame apnanmn s mhnasmenn s o B e A S e SR i S s e

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con un fondo blanco con el vocablo FEED en letras color verde limén y el vocablo AGRO en azul
con una figura de circulo o elipses en la letra O, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se
compone de un fondo blanco con la denominacién FEDAGRO en letras color verde oscuro con la figura de
un tomate simulando la letra O y de la letra D se desprenden raices, siendo mayores las diferencias que las
semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -=--=---=---m-mmmmmmmm

marca solicitada marca base de rechazo

FeedAGRgg F r@

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

Directora General Interina

! hitps:/translate.google.com/details ?sl=en&tl=es&text=feed&op=translate&hl=es .. . .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 653 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15084/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A.

PARAGUAI
REKUAI

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 653 de fecha 25 de abril de 2023 dictada por la Direccién de
MaArCas. === === e e e oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de lamarca “FEEDAGRO
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 654 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 15090/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A.

Asuncion, ‘]5 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de CEREAGRO S.A.
contra la Resolucién N° 654 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; --=--------------

PARAGUAI
REKUAI

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CEREAGRO
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 654 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por
12 Direccion de Marcas. ====-========mmmmm oo

Que, por proveido de fecha 19 de mayo de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 12 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 19 de septiembre de
2023 esta Direccion llama Autos para ReSOIVer. ==-=--==xmmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera: “(...) Que, habiéndose realizado la btisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: DIAGRO con Reg. N° 413091 a
favor de DIAGRO S.A.; FEDAGRO, con Reg. N° 423651 a favor de FEDERICO YSAAC AMARILLA BEDOYA;
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” ---------==========--=--=---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) si bien dichas marcas se
encuentran depositadas en la misma clase 31, difieren los productos reivindicados .../.. FEDAGRO distingue
exclusivamente los siguientes productos: frutas, verduras y hortalizas mientras que la marca solicitada
FEEDAGRO distingue productos alimenticios y bebidas para animales, cebos [comida para el ganado],
cereales en grano sin procesar, productos para el engorde de animales, harinas para animales, paja [tallos
de cereales] para camas de animales, alimentos para el ganado / forraje / pastos [alimentos para el ganado],
subproductos del procesamiento de cereales para la alimentacién animal.../... la marca antecedente apunta a
un consumidor que busca alimentos para consumo propio mientras que la solicitada a un consumidor
especia]izado en maten'a de ganaderfa ot ambas son marcas mixtas ya] visualizar los logotipos el riesgo de

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T T PIUESTIC me = s it il e i S o S i I S i 1 B o S S S SR

Que, en primer término, especto al cotejo entre las marcas FEEDAGRO (solicitada) y DIAGRO (base de
rechazo), se evidencia que en la denominacién cuyo registro se solicita el radical es disimil a la registrada
(FEED vs. DI), 31endo 51m11ar Unicamente el vocablo “AGRO”, lo cual dev1ene lrrelevante al ser de uso

te—— --~:
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 654 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 15090/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. ------

Que,, respecto al cotejo entre las marcas FEEDAGRO (solicitada) y FEDAGRO (base de rechazo),
vemos 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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas los vocablos son
similares, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas, el cotejo de
etiquetas y el significado conceptual de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni
muichio menas de considerable o significativa magnitiid, ------==mr=rrnerremmrmrnnrmomnmacmacerecntossaraemssssnsssmncs

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna FEEDAGRO (solicitada), y FEDAGRO (base de rechazo) no se leen de la misma ‘
manera al contener la solicitada el radical en inglés FEED, con lo cual se pronuncia FID mientras que la base
de rechazo es FED, siendo fonéticamente disimiles y ademas no representan la misma idea conceptual. Por
un lado, tenemos que el vocablo AGRO es de uso comtn, y con relacién a los radicales FEED/FED, el radical
FEED de la solicitada es una palabra en inglés que en su traduccién significa “alimentar” mientras que el
radical FED de la marca base de rechazo hace alusién al nombre de su titular Federico Ysaac Amarilla

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 31, la marca solicitante FEEDAGRO Y ETIQUETA solicita una cobertura
para “Comprende productos alimenticios y bebidas para animales, cebos [comida para el ganado], cereales
en grano sin procesar, productos para el engorde de animales, harinas para animales, paja [tallos de
cereales] para camas de animales, alimentos para el ganado / forraje / pastos [alimentos para el ganado],
subproductos del procesamiento de cereales para la alimentacion animal comprendidas en la clase 31,
mientras que la oponente FEDAGRO Y ETIQUETA cubre los siguientes productos: “Productos de la clase 31,
comprendiendose entre ellos principalmente la produccién de frutas, verduras y hortalizas”. A este .
respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la
defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se
encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor,
al no poseer una conexion competitiva directa (rubro de alimento para animales por parte de la solicitada y
rubro de frutas y verduras por parte del antecedente).-==-=-===========smmmm oo

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con un fondo blanco con el vocablo FEED en letras color verde limén y el vocablo AGRO en azul
con una figura de circulo o elipses en la letra O, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 654 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y
ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 15090/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A.

PARAGUALI
REKUAI

marca solicitada marca base de rechazo

’:fz”ﬁAGR* F r@

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. ------=============zssmmmmmrmmmmecceoee

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 654 de fecha 25 de abril de 2023 dictada por la Direccién de

Art. 29

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1842 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“UNICA GROUP Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92116/2019, A NOMBRE DE ORAB SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----- =

Asuncioén, 15 MAR 2021&

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ORAB SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra la Resolucién N° 1842 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada
por la Direccion de Marcas, y; -=-----=-=====smm s

PARAGUAI
REKUAI

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ORAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N°
1842 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la Direccién de Marcas. ==----==---===-=s=nsmmmmmemnnnaannoea o

Que, por proveido de fecha 15 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 21 de junio de 2021. Y por providencia de fecha 20 de julio de 2021 esta
Direccién llama Autos para ReSOIVer. «--=x=nmrmmmmm e o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca U UNIKA GROUR, registrada
con el nimero 488648 en fecha 31 de julio del 2019 a favor de INOCENCIO GONZALEZ AYALA; Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en
una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al
articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” ---------============smnsmmsmmmmnmmamaceeee e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) la denominacién que he solicitado
consiste en un conjunto de palabras, que contiene suficiente diferenciacion desde el punto de vista del

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
i 2 L 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 confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “UNICA GROUP Y ETIQUETA”, clase 41, con el antecedente “U
UNIKA GROUP”, t125€ 41, ~Migenrmmmmcfiflio - cmmmonnnn manmammnnrneer ans anmmen s o ms o ansnensnn e Saman e e an onmasaan enE narss

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “UNICA GROUP Y ETIQUETA” y la
marca base de rechazo “U UNIKA GROUP”, se evidencia que en la denominaciéon de la solicitante se
encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciandose simplemente la solicitante por el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1842 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“UNICA GROUP Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92116/2019, A NOMBRE DE ORAB SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. -------- U ———

UNICA GROUP Y ETIQUETA (solicitada), y
U UNIKA GROUP (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 41. Al respecto, la marca base del rechazo, “U UNIKA GROUP” se encuentra registrada
para “SERVICIOS DE DECORACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS” y la marca solicitante “UNICA
GROUP Y ETIQUETA” fue solicitada para “alquiler de decorados de teatro; alquiler de decorados para
espectaculos; alquiler de equipos de audio; organizacion de eventos recreativos en torno a juegos de
disfraces [cosplay): organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos; organizacién de fiestas
y recepciones; servicios de técnicos de iluminacion para eventos ... entre otros”. Con esta comparacion
queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran muy
vinculados, teniendo en cuenta que la solicitada abarca varios servicios que se encuentran relacionados
con la. decoracién y organizacitn de eVentos. =-r=r==ssasssrmamssrissnnnssononsrenmnasnsanstnes e s S S ne s Sa S SR A e S

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusién en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “UNICA GROUP Y ETIQUETA” en la misma clase 41.
En tal sentido, el comprador podria caer en confusién pues, las marcas analizadas presentan extrema
similitud ortografica y fonética, sumando el hecho de que se encuentran enfocados a rubros relacionados. -

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1842 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas. ----===========mmmmm oo oo

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “UNICA GROUP Y ET[QUETA”,
clase 41, Acta N° 92116/2019, solicitada a nombre de ORAR )
RESPONSABILIDAD LIMITADA. ----========nmmm e oo e

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ----=--=========s==smmmeesemmmmeeeemcccceees e S

Directora Gencral Inrcrlm
Wireccion General de Pro ‘In\JJam’
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 238 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SABORETTO Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 52790/2022, SOLICITADA POR
INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN. e m i o

Asuncién, 1§ AR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MONTANA S.A.
contra la Resolucion N° 238 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
LItIgI080S, Y} === === m oo m e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional d¢ MONTANA S.A. e
interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N° 238 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigi0S0S. -===--==-====nrmmmmommmo oo

Que, en fecha 08 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso de apelacion
) 1E=] 4 o1 T ot

Que, en fecha 26 de julio de 2023, el representante convencional de MONTANA S.A. expreso agravios;
y en fecha 04 de octubre de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para
resolver en fecha 10 de octubre de 2023, ----------mmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) realizado el analisis del caso en autos las marcas en
pugna SABORETTO Y ETIQUETA (solicitada), SABROSON (oponente), en conjunto se puede concluir que
las marcas en cuestién no podran causar confusién directa ni indirecta, dado que las marcas impactan de
manera distinta, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro .../... el solicitante
tiene registrada la marca en clase 05, clase 30 y clase 35, y que por tanto podran tene coexistencia pacifica
frente al consumidor ../.. al comparar las etiquetas, se observa que no existe identidad alguna ../.. es
criterio de esta Direccién rechazar la oposicion deducida’. --=---====-======smmesmm e

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “(..) las marcas enfrentadas en estos
autos son extremadamente similares al estar constituidas por practicamente la misma parte inicial SABRO
vs SABOR y al tener casi una misma longitud y estructura .../.. el mero hecho de sustituir la parte final SON
por la particula ETTO no constituye un elemento diferenciador .../.. las marcas en pugna amparan una
IMISMA ClASE”. ===m=mmmmmm e e e e e e e e e e e

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “(..)
SABORETTO Y ETIQUETA solicitada a nombre de mi mandante no constituye una imitacion de la marca
SABROSON, debido a que ya tiene registrada la misma marca a su nombre para otros productos
alimenticios, por lo cual no sera confundible ../.. no existen elementos que acarree al ptublico un error
sobre Jas Marcas el PUGIIR  »ztszst e asernnnmrrncrmrnaanssnsasrsnnn o s aa e s e mnma e S ermaTn e nr S S E R e m R N A n o e n

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INTErPUEStO,=os-ssassssmmmsansosonnatsa s e s et e e e o S e s B S oo s SR S s e St

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
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 238 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SABORETTO Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 52790/2022, SOLICITADA POR
INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN. ----=-=======-=z=z=nmcmcmnonene

marca oponente “SABROSON Y ETIQUETA”, se evidencia que si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte el radical “SAB”, el mismo deviene irrelevante al ser de uso comun,
como se analizara en el parrafo siguiente, quedando a comparacion las desinencias ORETTO vs ROSON, los
cuales son totalmente disimiles. De dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético en
general, debido a que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva
que generan ambas es diferente tna de Ofra. s=«=s=-seesacs ssmomnscnsmmarusssmmammans s aas e Sa e

SABORETTO Y ETIQUETA  (solicitada), y
SABROSON Y ETIQUETA  (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones SABORETTO Y ETIQUETA (solicitada), y
SABROSON Y ETIQUETA (base de oposicién), se comparte el vocablo “SAB”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la biisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: DON SABOR, clase 29,
Registro N° 473892 a nombre de SALEMMA Y CIA. S.A.C.I.; SABOR DE REYES, clase 29, Registro N° 490782 a
nombre de SABOR DE REYES S.A.; SABBORTUCC, clase 29, Registro N° 459254 a nombre de DANIEL SOSA
GAONA; SABRITAS, clase 29, Registro N° 530570 a nombre de PEPSICO, INC., UNA CORPORACION DE
NORTH CAROLINA; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y
que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya
COEXiSte PTEVIAMENINE, ~~rnroro-mormrcmrmnsn oo onrmese s o nos no e s e A& SRR b m m e S o S S o i S o R A = R SR R R RS SR

Que, siendo asi, el vocablo “SAB” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis ya que los vocablos de uso comtin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de Uso Comuin 0.NeCesario e el COMETCIO". ~~-r=-r== ruamrsmactissatnamnnsacnranmennnannnsanisnsinnnssnemmsasosmspanasamas

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo rojo con la imagen de grupos de vegetales
de especies diferentes, con la denominacién Saboretto en letras rojas con bordes blancos, mfentras que la
segunda (marca oponente) cuenta con blanco con la denominacién SABROSON en letras fiegras dentyo de

Jizectorn G{pe
[ i General d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 238 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SABORETTO Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 52790/2022, SOLICITADA POR
INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN, ----=====-~

PARAGUAI
REKUAI

Que, en base alas 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 que no existe riesgo de confusién ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucién
TECUITIAA, =-==m=m==mmmmmm e m e e oo e e e e e ees e e ee e ee s ee e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 238 de fecha 18 de mayo de 2023 dictada por la Direcciéon de
Asuntos Marcarios LItigi0808, ===-=~-r====re=smmnermmacnscmesmeenssmmannencsenessnsmnnmnncannnnsmnmon s

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “SABORETTO
Y ETIQUETA”, clase 29, Acta N° 52790/2022, solicitada a nombre de INOCENCIO RAMON
DUARTE ROMAN| ssssenssusensmsmsme s s ossmseplansssmm inmas s b g pesmssesss

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ------------------ T R At e RSN

bk



DIRECCION NACIONAL DE

.4 PROPIEDAD % GOBIERNO et | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N° () 0 8 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CROSS STEP”,
CLASE 20, EXPEDIENTE N° 25649/2017, SOLICITADO POR GRUPO CUPRUM S.A.P1. DE C.V., --------------

Asuncioén, '\5 MAR 202

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GRUPO
CUPRUM S.A.PIL DE C.V. contra la Resolucién N° 582 de fecha 19 de marzo de 2018, dictada por la Direccién
de MArCas, ; ======mmm e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GRUPO
CUPRUM S.APIL DE CV. e interpone recurso de reconsideracion y apelacién en subsidio contra la
Resolucion N° 582 de fecha 19 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas. ------=---===-===-====-z=zoo2x

Que, por proveido de fecha 10 de julio de 2018 no se hace lugar al recurso de reposiciéon y se concede
la apelacion interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 11 de junio de 2019. Y por providencia de
fecha 23 de agosto de 2019 esta Direcciéon llama Autos para Resolver. -------==--nnmsmmmmmmm et

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “STEP’, registrada con el
numero 378872 en fecha 23 de abril de 2013 a favor de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 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°

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: ...) los
productos de CROSS STEP son comercializados en varios paises del mundo, teniendo una gran notoriedad
../.. la marca base de rechazo se encuentra en la clase 25 cubriendo “todos los articulos de la clase 25, entre
ellos vestidos, botas, zapatos” y la solicitud CROSS STEP se encuentra en una clase diferente, la clase 20
cubriendo: muebles, espejos, marcos, hueso, cuerno, marfil...; no existe relacion entre las coberturas”. -------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
INEEIPUBSEQ. <% =mrebns wetil bedfl O08 gf cpbanablivunissnaowmmamtns e e S S R o S A R R M A AR S AR R RS R

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas CROSS STEP (solicitada) y STEP (base de
rechazo), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “STEP”, no necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la base de rechazo estd compuesta tinicamente
por el vocablo STEP, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejanuna impresion
fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion e dhas marcas.

CROSS STEP (marca solicitada), y
STEP (marca base de rechazo)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CROSS STEP”,
CLASE 20, EXPEDIENTE N° 25649/2017, SOLICITADO POR GRUPO CUPRUM S.A.P1. DE C.V.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo STEP registrada en la clase 25 cubre: “Todos los articulos de la clase 25,
comprendiendose entre ellos vestidos, con inclusion de botas, zapatos y zapatillas, sombreros”; mientras
que la marca en tramite de registro solicita la totalidad de la clase 20 entre ellos: “Muebles, espejos, marcos;
contenedores no metalicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nacar, en bruto o
semielaborados; conchas; espuma de mar; ambar amarillo”. En ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de
Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro de cada clase a
ser protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca “STEP” en la
clase 20, clase donde se pretende registrar la marca solicitada “CROSS STEP”. De ello se colige que las
marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y los productos que abarcan
no se encuentran relacionados, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica
entre las denominaciones €N PUBNA, ~=----~~=r=-mm==rr=rrr=mmerosneseseerr e ere e ne s TR AR R SRS A RS Ao

Que, en conclusion, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor, por lo que
corresponde revocar laresolucion recurrida. ssss=rassmesnaesamssssaman s ona seann s at e R A S e RS R A

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 582 de fecha 19 de marzo de 2018 dictada por la
Direccion de Marcas. --=-==r==-=r=ss=ssscrcaresseomannananaeneeen e manannn e n e e n s an e ae e e n e

Art. 20 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “CROSS
STEP”, clase 20, Acta N° 25649/2017, solicitada a nombre
CUPRUM S.APL DE C.V, --verevssseruscsonmenmsnsesecacmsssooccnisansiesdsnns

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.-------------------- <

1

https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=20&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mode=tlat&notion=&paginati
on=no&version=20200101 el
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 693 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” CLASE 41, EXPEDIENTE N2 17576/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -

Asuncioén, '\5 MAR 202&

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en
contra de la Resolucién N2 693 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigl0S08, ¥; =====n===mmmme e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 693 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. =---=-===-===nmnsmmm oo

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expreso agravios; y
en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamé autos para
resolver en fecha 15 de septiembre de 2022.---=-======mmmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL
PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e
ideologico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias graficas existentes.../.. Cabe
mencionar que aunque compartan ciertos elementos en comin, son totalmente diferenciables en
conjunto../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: educativos, ensefianza, instruccion,
cursos de reciclaje profesional en la clase 41; la oponente se encuentra registrada para identificar los
servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercializacion,
venta, importacion, exportacion... en la clase 35 .../.... Esta Direccion considera que la marca AGUAS DEL
PARAGUAY para la clase 41 podra coexistir pacificamente en el mercado .../.. Concluye que la oposicién
debe ser declarada improcedente”.----=--==-=====m=n=meeme e e e e e e e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: “Esta oposicién fue
deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de
la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA ../.. la denominacién solicitada es una marca compleja,
formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designacion genérica; en tanto que la palabra
PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiacion alguna .../... la oposicién fue
basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominacion genérica junto
con una declarada irregistrable pOr Jey ", ———--==--=n=wmn e e e e e e

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “/a marca
solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la
marca esta formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto
tnico e indisoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad
sobre el uso independiente de dicha palabra ../.. el elemento nominal esta formada por-un elemento
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 693 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE Ne 17576/2020, ANOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.CA. S G-
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REKUAI

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 -AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso
comun. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la
marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que
se pudiera ver perjudicado por la.concesién de la solicitud, ~-r-ree-s-remmrmonnsmamessn e anmasssmranins susnammasn s as

Que, de un estudio sistematico de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacion para plantear una oposicion al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. 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 asociacion entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacion entre ellos”. 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.-=-==-==--=sssscmermemmmmm oo

Que, realizado el repaso de la legislacion pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el
extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. Esto solamente
puede ser hecho por expresa disposicién 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 piblico.-----------==--==--=-mmmmmmmmmee oo

Que, asi pues, TORYPE 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 oposicién, asi como su apelacién, son inadmisibles.------------

Que, para mayor ilustracién nos permitimos aludir a la mas autorizada Doctrina Nacional que ensena:
“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
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' MODICA, Carmelo. “Derecho Paraguayo de Marcas”, Editorial Arandura, Asuncién, 2007, p. 123.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 693 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N¢ 17576/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. --------

Que, en cuanto al analisis del argumento de la genericidad alegada, esta Direccion General entiende
que la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” para la clase 41 (Educacién / servicios
educativos / ensefianza / instruccién [ensenanzaj, cursos de reciclaje profesional.), es el resultado de la
conjuncién de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales en su conjunto proyectan una
denominacién novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo
solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la
designacion necesaria, usual o calificativa de [0s MisSmOs. ======-===xmmmmmmm e

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 o servicio, obligaindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
de fantasia, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito
indispensable para que un signo pueda erigirse en Marca.--=-----==--===-====smnmsmm s

Aguas del
== Paraguay

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direccién General que la accion es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacién del oponente para articular una oposicién
basada en intereses generales y difusos. Se suma el anlisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de
registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”; en consecuencia, corresponde confirmar la resolucién
b vy (o b R e

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

(=]

CONFIRMAR la Resolucion N2 693 de fecha 13 de octubre de 2021 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==-=s==sessencensesvensnosascenncacaanananncnannncan
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 695 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N¢ 17574/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. ========nnmmm e

Asuncion, 15 MAR 202

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en
contra de la Resolucién N2 695 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitIGI0S0S, y; === =====mmmmmm e m e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 695 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litiglos0s. =========-=nnnmmmm oo

Que, en fecha 05 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expresé agravios; y
en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para
resolver en fecha 15 de septiembre de 2022, ----====-====mmmmm e mm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL
PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e
ideolégico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias graficas existentes.../... Cabe
mencionar que aunque compartan ciertos elementos en comtun, son totalmente diferenciables en
conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Tratamiento del agua, tratamiento de
desechos [transformacién], destruccion de residuos y desechos, informacion sobre tratamiento de
materiales, desodorizacion del aire... en la clase 40; la oponente se encuentra registrada para identificar los
servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercializacion,
venta, importacion, exportacion... en la clase 35 .../... Esta Direccién considera que la marca AGUAS DEL
PARAGUAY para la clase 40 podra coexistir pacificamente en el mercado .../.. Concluye que la oposicion
debe ser declarada ImProcedente’ s =  sr s e s A M i A R A S SR M e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: “Esta oposicion fue
deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de
la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA ../.. la denominacién solicitada es una marca compleja,
formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designacion genérica; en tanto que la palabra
PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiacién alguna .../... la oposicion fue
basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominacion genérica junto
con una declarada irregistrable por ley’. ««=«=«-s=-=ssascsnsatsincrcnssoensnmasnnnnnintnnnenesisensusnnnnsuanenssasasmnsanses

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “/la marca
solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 695 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N¢ 17574/2020, ANOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. e == e

figurativo .../.. la denominacién solicitada no puede considerarse genérica porque no designa ni describe
los servicios que pretende amparar’.-----=--================ oo oo ooone oo oo oo oo oo s oo

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 -AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso
comun. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la
marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que
sejpudiera ver perjudicado por la.concesion de 1a Solicitud, sewssesesmmmnasmssonansmmatsmsssasmrammmssnpeame s

Que, de un estudio sistematico de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacion para plantear una oposicion al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. 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 asociacion entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacién entre ellos”. 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,-=--=-=s-ssssrensmesenscasimmmmmnsoniessmasnesnnsmamananaasnsadomnsasmsn snn

Que, realizado el repaso de la legislacion pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el
extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. 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 Direcciéon de Propiedad Industrial la que tiene la
prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del pablico.------=---=-=-==-smmmmmmmmme e

Que, asi pues, TORYPE 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, asi como su apelacion, son inadmisibles.------------

Que, para mayor ilustracién nos permitimos aludir a la mas autorizada Doctrina Nacional que ensefia:
“La oposicion 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 condicion 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 soli€itud (e3, el
caso, por ejemplo, del duerio de marca en el mismo sector econémico en que se ha solicitado el regzstro de
un signo genérico).”'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 695 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N¢ 17574/2020, ANOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. - S

Que, en cuanto al analisis del argumento de la genericidad alegada, esta Direccién General entiende
que la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” para la clase 40 (Tratamiento del agua,
tratamiento de desechos [transformacién], destruccién de residuos y desechos, informacién sobre
tratamiento de materiales, desodorizacién del aire, reciclaje de residuos y desechos, seleccién de desechos
y material reciclable [transformacién], suprarreciclaje [revalorizacion de materiales de desecho), es el
resultado de la conjuncién de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales en su conjunto
proyectan una denominacién novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o ala especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni
constituye la designaciéon necesaria, usual o calificativa de 1os mismos. --------==--==smnnsmmmmsmmsmmcc oo

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 o servicio, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
de fantasia, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito
indispensable para que un signo pueda erigirse en Marca.-------=---==-=====s==smmemmm s oo

Aquas del
%= Paraguay

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direccién General que la accién es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacién del oponente para articular una oposicién
basada en intereses generales y difusos. Se suma el analisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de
registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”; en consecuencia, corresponde confirmar la resolucién
TECUTTIAA, ====es=sssmsmmsmancn commnmn s te tun s s n s an e et a ma e a o mm s e s s A mn e a e ma e e e S as me o mm e s s m s mmm asa e e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N2 695 de fecha 13 de octubre de 2021 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigl0S0s. ===-=========s==sscneemcaencmcmccncnaceacacacnaaee

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “AGUA
DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, clase 40, Expediente N° 17574/2020, solicitada
nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. -------=-nmmsmmmmm oo N

Art.32  NOTIFIQUESE pOr Cédula, - --s-cscmsemserasecsseass oatifimmae e - Ny AT

~J/Directorz General Intetina
gcion General de Propiedad [ndustrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 692 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N¢ 17579/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. =--r--nnsnesmsemeneneanca
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Asuncion, 15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en
contra de la Resolucién N2 692 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitIGI0S0S, Y; =========mmm e s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 692 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. --==-===-===nnmmmsm e

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expresé agravios; y
en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para
resolver en fecha 19 de septiembre de 2022.-----=====smm s mm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(...) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL
PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e
ideolégico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias graficas existentes.../... Cabe
mencionar que aunque compartan ciertos elementos en comun, son totalmente diferenciables en
conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Andlisis del agua, control de calidad,
investigacion en materia de proteccion ambiental en la clase 42; la oponente se encuentra registrada para
identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de
comercializacion, venta, importacion, exportacion... en la clase 35 .../... Esta Direccién considera que la
marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 42 podra coexistir pacificamente en el mercado .../... Concluye
que la oposicién debe ser declarada improcedente”.-------==-==========mmemem oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: “Esta oposicion fue
deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuen te fa]ta de distintividad y originalidad de

formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designacion genérica; en tanto que la pa]abra
PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiacién alguna .../... la oposicién fue
basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominacién genérica junto
con una declarada irregistrable por ley”. =-=<«-s«--sscmeremcsracaciinanmmatintassummnsmmnt s ds e v e s nm RS mp s s b e s S

Que, contesta la expresiéon de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “/a marca
solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la
marca esta formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un Con}un to
unico e indisoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exc
sobre el uso independiente de dicha palabra .../.. el elemento nominal esta formada por un element

Cristaldo
terina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 692 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N 17579/2020, ANOMBRE
DE CREDICENTRO S.AE.C.A. =---nnnsremsomsmmemmtmmasmmam s e m e e e
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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 -AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso
comun. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la
marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que
se pudiera ver perjudicado por la concesién de la solicitud. ---=====-==smmsmsmnmocnn oo

Que, de un estudio sistematico de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacion para plantear una oposicion al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. 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”. 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
menosecabar sus derechos surgidos del TegIstno.----s=-r=~rrscrsrncasmnranimensnonans smanssonnsnsssasainssnsssmmsnmasasss

Que, realizado el repaso de la legislacion pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el
extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. 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 piblico.------------==-=--mmmsommmme e

Que, asi pues, TORYPE 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 legitimacién para ser parte en
el presente procedimiento administrativo y su oposicion, asi como su apelacién, son inadmisibles.------------

Que, para mayor ilustracién nos permitimos aludir a la mas autorizada Doctrina Nacional que ensenia:
“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 condicion 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 re]aciones entre si) o por resultar indirectamente afectado por la soljer

un szgno genérico ) e e SRRl O S Rkt fonees
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" MODICA, Carmelo. “Derecho Paraguayo de Marcas”, Editorial Arandura, Asuncion, 2007, p. 123.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 692 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N2 17579/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.CA. -

Que, en cuanto al analisis del argumento de la genericidad alegada, esta Direccién General entiende
que la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” para la clase 42 (Andlisis del agua,
control de calidad, investigacion en materia de proteccién ambiental), es el resultado de la conjuncién de
tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales en su conjunto proyectan una denominacién
novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion
necesaria, usual o calificativa de 10s MiSMOS. ============n o mm ool

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 o servicio, obligaindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
de fantasia, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito
indispensable para que un signo pueda erigirse en Marca.--------==-=====-=s-mnmmm s

Aguas del
=~ Paraguay

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direccion General que la accion es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacioén del oponente para articular una oposicién
basada en intereses generales y difusos. Se suma el analisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de
registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”; en consecuencia, corresponde confirmar la resolucion
T eb g o L b B e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N2 692 de fecha 13 de octubre de 2021 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s. «-=-==-=-=-=--==sssescsesmommncmmmmmncnnnanncnnnane

Art, 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “AGUAS
DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, clase 42, Expediente N° 17579/2020, Selici
nembre de CREDICENTRO SABCIA, sx-mssenssucmmmsmsssmsmassmumsssanassssimissfoofiasussar

Dirccrora General Intefi
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POR LA CUA} SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 694 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N¢ 17572/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A.

Asuncion, '\ 5 MAR 202[*

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en
contra de la Resolucién N2 694 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LItigIoS0s, y; ======mmmmmm e m oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 694 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litiglos0s. -==--===-=-=-nnmmmm s

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expreso agravios; y
en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para
resolver en fecha 19 de septiembre de 2022.-------- - smmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL
PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e
ideolégico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias graficas existentes.../... Cabe
mencionar que aunque compartan ciertos elementos en comun, son totalmente diferenciables en
conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Construccién, desinfeccion, supervision
[direccién] de obras de construccion, trabajos de fontaneria / trabajos de plomeria en la clase 37 la
oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria,
viveros de la clase 44 y servicios de comercializacion, venta, importacion, exportacion... en la clase 35 .../....
Esta Direccién considera que la marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 37 podra coexistir

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: “Esta oposicion fue
deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de
la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA ../.. la denominacion solicitada es una marca compleja,
formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designacion genérica; en tanto que la palabra
PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiacion alguna .../... la oposicion fue
basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominacioén genérica junto
con una declarada irregistrable por ley’. ------=s==s-sreecssencecroonaneommrananeeanenamncasesnsssianesnsmsnsannan s sas

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “/a marca
solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la
marca esta formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto
tnico e indisoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad
sobre el uso independiente de dicha palabra .../.. el elemento nominal esta formada por iento

B ay “., 22 CriSlilldO
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne¢ 694 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA', CLASE 37, EXPEDIENTE Ne 17572/2020, ANOMBRE
DE CREDICENTRO S.AE.C.A, =---nrnnvrnmsmmsmmsmmsmmemmemmem e mne e e

PARAGUAI
REKU

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 -AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso
comun. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la
marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que
se pudiera ver perjudicado porla concesitn de la solieltud., ~---meerrreemsnasamncesaossammanssmracormbsmmnunsssen

Que, de un estudio sistemaético de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacion para plantear una oposicion al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. 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 asociacion entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacion entre ellos”. 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
merioscabar sus derechos surgidos del registin,===—-se--msamstmmsnmmcsantarmreimnmasnmas ot e e <o anae

Que, realizado el repaso de la legislacion pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el
extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. Esto solamente
puede ser hecho por expresa disposicién 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 pUiblico.------------=--==-----mmmmmmmmmmee e

Que, asi pues, TORYPE 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 oposicién, asi como su apelacién, son inadmisibles.------------

Que, para mayor ilustracién nos permitimos aludir a la mas autorizada Doctrina Nacional que ensena:
“La oposicion 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 condicion 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 solicit

»l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 694 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N2 17572/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. :

Que, en cuanto al analisis del argumento de la genericidad alegada, esta Direccién General entiende
que la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” para la clase 37 (Construccion,
desinfeccion, supervision [direccion] de obras de construccion, trabajos de fontaneria / trabajos de
plomeria), es el resultado de la conjuncién de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales
en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o
genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccién
solicita, ni constituye la designacién necesaria, usual o calificativa de los mismos. ----------=---=s--=cmmmmcmmnncaas

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 o servicio, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
de fantasia, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito
indispensable para que un signo pueda erigirse en Marca.-----------=====mnsmnsmm o

Agquas del
== Paraguay

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direccion General que la accién es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacién del oponente para articular una oposiciéon
basada en intereses generales y difusos. Se suma el anlisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de
registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”; en consecuencia, corresponde confirmar la resoluciéon
T CUITIAA, == mmm e e

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucion N2 694 de fecha 13 de octubre de 2021 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litiglos0s. ===-===========ssmssmmmmmmsmme oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “AGUAS
DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, clase 37, Expediente N° 17572/2020, solicit
nombre de CREDICENTRO SAE.CA, -s-scsasessesmnsassasseasssaslanssssasnaiipnsossdoscsaca

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ---srorsssroremse bR - Nomsgneooforeeeoeeeeas

F Directora General Inte
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 691 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N2 17558/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. - o e

15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en
contra de la Resolucién N2 691 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios Litigl0S0S, y; =====mmmmmmmm oo

PARAGUAI
REKUAI

Asuncion,

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 691 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. =---=-=======snmsmmm oo

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expreso agravios; y
en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para
resolver en fecha 19 de septiembre de 2022.------===---msmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL
PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e
ideolégico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias graficas existentes.../... Cabe
mencionar que aunque compartan ciertos elementos en comun, son totalmente diferenciables en
conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Comercializacion de equipos y sistemas
de tratamientos de agua en la clase 35; la oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de
acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercializacién, venta,
importacion, exportacion... en la clase 35 ../... Esta Direccién considera que la marca AGUAS DEL
PARAGUAY para la clase 35 podra coexistir pacificamente en el mercado .../.. Concluye que la oposicién
debe ser declarada impProCedente”.---=-=========rmnmm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: “Esta oposicion fue
deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de
la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA ../.. la denominacién solicitada es una marca compleja,
formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designacion genérica; en tanto que la palabra
PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiacion alguna .../... la oposicion fue
basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominacién genérica junto
con una declarada irregistrable por ley”. --==-==-=====msems e s e e e e

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “/a marca
solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la
marca esta formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto
unico e indisoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 691 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N2 17558/2020, A NOMBRE
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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 -AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso
comun. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la
marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que
se pudiera ver perjudicado por la concesitn de la SOCItU, --=-r~=m==nrmmsnmacmnncomsasenmanesacnsssosnsnn tanssmmsasi

Que, de un estudio sistematico de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacion para plantear una oposicion al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. 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 asociacion entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacién entre ellos”. 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.-~-ssssescemsmmmosamssnsnonsznesosenesomensensssnstnsnmntmtomiamansa s ans

Que, realizado el repaso de la legislacion pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el
extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. Esto solamente
puede ser hecho por expresa disposiciéon legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es
absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Direcciéon de Propiedad Industrial la que tiene la
prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del pablico.--------==-==-==mecemmmcecsemeccec e

Que, asi pues, TORYPE 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 legitimacién para ser parte en
el presente procedimiento administrativo y su oposicion, asi como su apelacién, son inadmisibles.------------

Que, para mayor ilustracién nos permitimos aludir a la mas autorizada Doctrina Nacional que ensefia:
“La oposiciéon ha de ser promovida por quien tenga un interés legitimo en impugnar una solicitud
presentada en violacion de las prohibiciones establecidas por le Ley de Marcas. El legitimo interés del
oponente puede darse por su condicion 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

Directora General Interina .
Feion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 691 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N¢ 17558/2020, A NOMBRE
DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. =~ - -

Que, en cuanto al analisis del argumento de la genericidad alegada, esta Direccién General entiende
que la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” para la clase 35 (Comercializacion de
equipos y sistemas de tratamientos de agua), es el resultado de la conjuncién de tres vocablos y un
elemento figurativo distintivo, las cuales en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y original
y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o ala
especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa
de 108 MISIMIOS. === m e

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 o servicio, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
de fantasia, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito
indispensable para que un signo pueda erigirse en Marca.--------==-==-==-snsmnsmmmm e

Aguas del
~» Paraguay

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direccién General que la accion es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacién del oponente para articular una oposicién
basada en intereses generales y difusos. Se suma el anélisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de
registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”; en consecuencia, corresponde confirmar la resolucién
1o [ T

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N2 691 de fecha 13 de octubre de 2021 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigioss, ~-~--r-=-=-=rsr=recrecmrmccmancoecanncnsmcasronsaan-

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “AG
DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 17558/202
nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. ---=sssesseacnmemcnseasmusennmsennmmnnimsanadocn focnanen.

Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula, ----------s-s-s-sseses N o

(laudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina

Direccion General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1164 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “AGUA VIVA DE LAS ROCAS”, CLASE 32, EXPEDIENTE N¢ 53028/2020, A
NOMBRE DE TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN.

Asuncion, -‘ 5 MAR ZUZL

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en
contra de la Resolucion N2 1164 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitigloSos, ¥ --=-=-m-m=-=-=======m=========es=cmrmcmcoemc oo cccococomosceceomsonooorsomcococmo;ecmoocomcesno-

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N¢ 1164 de fecha 03 de noviembre de 2022,
dictada porla Direccion de Asuntos Marcarios Litigi0S08, =«=s«-sasnmsusmemmsnimsns musansusnbninannuansssssmsspmsammmmsss

Que, en fecha 30 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso
IT YD O T DTS 7w i e s e R s i i it

Que, en fecha 29 de marzo de 2023, el representante convencional de TORYPE S.A. expresé agravios;
y en fecha 07 de junio de 2023, fue contestada la expresiéon de agravios. Esta Direccién llamé autos para
tesolveren fecha 2] de Junio de 2023, - =~wumssmmmumnn i o e e s e i s i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, analizando las marcas AGUA VIVA DE LAS
ROCAS (marca solicitada) vs. TERMINO GENERICO (AGUA) (marca oponente), la marca solicitada
constituye una marca con una sustantividad propia, suficiente, de manera tal que ninguna otra podra
considerarse perjudicada en sus derechos .../... la marca solicitada retine los elementos distintivos propios
../... es criterio de esta Direccién que la oposicion presentada debe ser declarada improcedente”.---------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: “Esta oposicion fue
deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de
la marca AGUA VIVA DE LAS ROCAS ../.. al enunciar la marca AGUA VIVA DE LAS ROCAS se evoca el
producto material, es decir, se trae a la mente la imagen del agua mineral .../... a coexistencia pacifica de
AGUA VIVA DE LAS ROCAS con otras marcas que ostenten el término AGUA definitivamente no puede ser
posible, pues en el futuro la solicitante podria pretender aprovecharse de una exclusividad ilegalmente
BAGERTICla", =t st e et R SR S A B R e S e b s e e

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “Al analizar
AGUA VIVA DE LAS ROCAS tenemos que la misma a pesar de que utiliza el término AGUA dentro de la
denominacién, considerado de uso comun, utiliza ademas los términos VIVA DE LAS ROCAS que le otorga
distintividad y originalidad, estamos frente a una marca evocativa .../... existen varias marcas registradas con
la denominacion AGUA.=s-=ssssesseusensmntmnmunsmnnenmeannee oo oo oo s oo oname e e o detm e ma me ot e e e

irectora General
i Genera Propi i
1al de Propiedd Industeis]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1164 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “AGUA VIVA DE LAS ROCAS”, CLASE 32, EXPEDIENTE N¢ 53028/2020, A
NOMBRE DE TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN.

solicitada -AGUA VIVA DE LAS ROCAS- por considerarla genérica y de uso comun. Surge con claridad que
la oponente no tiene un interés legitimo para oponerse al registro de la marca AGUA VIVA DE LAS ROCAS
porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesién
de 1a SOliCitU. ==mmmmmm e

Que, de un estudio sistematico de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equivoco que la
legitimacién para plantear una oposicién al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la
titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. 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 érganos 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
confusién o a asociacion entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que
tengan relacion entre ellos”. 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.-=---======s===rmmmmmm e

Que, realizado el repaso de la legislacién pertinente es innegable que la oponente debe basar su
resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el
extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. 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 piblico.-----=---==------=--smommmmm oo

Que, asi pues, TORYPE 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, asi como su apelacion, son inadmisibles.------------

Que, para mayor ilustracién nos permitimos aludir a la mas autorizada Doctrina Nacional que ensefia:
“La oposicion 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. EIl 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 duefio de marca en el mismo sector econémico en que se ha solicitado el registro de
U SIGINO GONEIICO ). === m e e oo

Que, en cuanto al analisis del argumento que considera al signo como genérico, esta Direccién
General entiende que la solicitud de registro “AGUA VIVA DE LAS ROCAS” para la clase 32
(EXCLUSIVAMENTE AGUA MINERAL), es el resultado de la conjuncién de cinco vocablos, las cuales en su
conjunto proyectan una denominacién novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o
genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya proteccién
solicita, ni constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la
MISIMA COMO EVOCATIVA,==========m === mmm e oo en e m e e e

! MODICA, Carmelo. “Derecho Paraguayo de Marcas”, Editorial Arandura, Asuncién, 2007, p. 123.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1164 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “AGUA VIVA DE LAS ROCAS”, CLASE 32, EXPEDIENTE N¢ 53028/2020, A
NOMBRE DE TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN.
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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 o servicio, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente
de fantasia, 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 expuestas, es criterio de esta Direccién General que la accién es
improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimacién del oponente para articular una oposicién
basada en intereses generales y difusos. Se suma el analisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de
registro “AGUA VIVA DE LAS ROCAS”; en consecuencia, corresponde confirmar la resolucién recurrida. ----

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N2 1164 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. --------=-===-=s=nmmmrmmmmm oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “AGUA

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 532 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTE”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29849/2021, ANOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----=-=-=-=-====-=-=zuznon

Asuncién, 5 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de EUROFARMA
PARAGUAY S.A. contra la Resolucién N° 532 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccién de
L b e L T iR

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de la firma
EUROFARMA PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 532 de fecha 06 de
abril de 2022, dictada por la Direccién de Marcas. -=--================smmmsommoooooo oo

Que, por proveido de fecha 29 de noviembre de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 22 de junio de 2023. Y por providencia de fecha 04 de julio de 2023 esta
Direccitn llama Antos para Resolyer. sss-msmussmssmsmemtoarsntsnsasmassnnmasass as b an ins s A Sa = RS Sa s a e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca PERLATEX, registrada con el
ntimero 473630 a favor de Jorge Enrique Vera Trinidad; Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusién entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
#io haligard 1o Sellcitadn.” »errmrsmmn e e R e S A S A S i S s e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) la marca solicitada por mi
mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada ../.. los productos farmacéuticos son
expendidos por profesionales, legalmente habilitados para dicha tarea y con el entrenamiento adecuado
para ello, el riesgo de confusion desaparece ../.. el titular de la marca antecedente no ha deducido
oposicién en contra el slogan solicitado por mi mandante”. -------=-======s=seesseenemmammneenenncnne oo cneen oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
RV TRy, om0 s o S A K S S B S S S e e 0

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “PERLATTE?”, clase 05, con el antecedente “PERLATEX”, clase 05. ---

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “PERLATTE” y la marca base de
rechazo “PERLATEX”, se evidencia que en la denominacién de la solicitante se encuentra reproducida la
marca base de rechazo, diferencidndose simplemente la solicitante por la exclusién de la letra X y por la
incorporacién de una letra T. De dichas semejanzas ortograficas se genera una fuerte similitud fonética,

PERLATTE (solicitada), y

dia P Cristald
PERLATEX (base de rechazo) Claudia Pamely Cristaldo

“irectora General Ihterina

hn General de Pronied= Tn-nge !
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 532 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERLATTE”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29849/2021, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----=-==-====-nznszunzunan

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 05. Al respecto, la marca base del rechazo, “PERLATEX” se encuentra registrada para
“Todos los productos comprendidos en la Clase 05 (CINCO)” y la marca solicitante “PERLATTE” fue
solicitada para “Todos”. Con esta comparacion queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los
productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan la totalidad de
los productos de la clase 05, =======xmmmmmmmm e

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusiéon en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “PERLATTE” en la misma clase 05. En tal sentido, el
comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortografica y
fonética, sumando claramente la falta de un elemento grafico que evite esta confusion, =----=---===-===-===------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Direccién considera que corresponde
aplicar la prescripcion prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de
una denominacién extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma
clase 05, teniendo en cuenta que el signo solicitado “PERLATTE” no podra coexistir pacificamente con la
marca registrada “PERLATEX” sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y
el iNterés PUblico. === mmmm oo

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ResoluCion reCurtida. === ========mm e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 532 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la Direccion de
MarCas. =-=-mmmmm e e e e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “PERLATTE”, clase 05, Acta N°
29849/2021, solicitada a nombre de EUROFARMA PARAGUAY 8.

(<]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 884 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA PORLA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OMODA Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 54284/2021 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. ---------

Asuncién, 15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CHERY
AUTOMOBILE CO., LTD. en contra de la Resolucién N° 884 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ===--==-====-mmmmmmm e oo

PARAGUAI
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RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE
CO., LTD. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 884 de fecha 03 de junio de 2022,
dictada por la Direccion de Marcas. =-=--======-==mnmmm e oo

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022, el representante convencional de CHERY AUTOMOBILE
CO.,, LTD. expreso6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de junio de 2023, ---------mmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MODA’,
registrada con el N° 398393 a favor de Inverfin Inversora Y Comercial S.a.e.c.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 .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a10 SOlICItad0”. =-=============mmm e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. y manifiesta: “/a
marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada ../.. el riesgo de
confusion entre los vehiculos disminuye considerablemente .../.. a mi mandante ya le fue concedida la
marca en otros paises de 1a F€GION". ==-==-======mnnmmmmm o

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1) 1 Lo (0 R R

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “OMODA Y ETIQUETA”, clase 12, con el antecedente “MODA”,
o b A

Que, analizando el campo ortografico y fonético, entre la marca base de rechazo “MODA” y la
solicitud de registro de la marca “OMODA Y ETIQUETA”, se evidencia que en la denominacién de la
solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciandose simplemente la solicitante
por la incorporacién de la letra O en su radical. De dichas semejanzas ortogréﬁcas se genera una fuerte

Cristaldo
al Interina
piedad Industrial

OMODA Y ETIQUETA (solicitada),
MODA (base de rechazo)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 884 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OMODA Y
ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 54284/2021 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO.,, LTD. ---------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 12. La firma solicitante, CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., para los siguientes productos:
“Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automoviles]; bombas de aire [accesorios para vehiculos];
ambulancias; dispositivos antirreflejo para vehiculos; dispositivos antirrobo para vehiculos; carrocerias de
automoviles; chasis de automéviles; neumdticos para automoviles; automoviles; ejes de vehiculos;
sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehiculos; zapatas de freno para vehiculos;
frenos de vehiculos; autobuses; autos; embragues para vehiculos terrestres; bielas para vehiculos terrestres
que no sean partes de motores; convertidores de par para vehiculos terrestres; carteres para organos de
vehiculos terrestres que no sean para motores; senales de direccion para vehiculos; puertas para vehiculos;
maquinas motrices para vehiculos terrestres; vehiculos eléctricos; ruedas libres para vehiculos terrestres;
cajas de cambios para vehiculos terrestres..”; mientras que la firma titular de la marca base del rechazo,
INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.AE.CA. para: “Todos los articulos de la clase 12,
comprendiendose entre ellos vehiculos, aparatos de locomocion terrestre, aérea o acudtica”. Con esta
comparaciéon queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se
encuentran MUy ViNCUlados,--==-=====-ssensesmnsecoron oo et s oo e e S S e b e AR eSS e mma s e s

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion ideolégica en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “OMODA Y ETIQUETA” en la misma clase 12 y para
los mismos productos. En tal sentido, el comprador podria caer en confusién pues, las marcas analizadas no
solo presentan extrema similitud ortografica y fonética, sino que serian comercializadas en los mismos
lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusién. Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilucion de marcas diciendo: “/a teoria de
la dilucion ha sido creada para defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla

implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el ptblico consumidor
ya no sabri el origen de los productos (...)." -============ssemmesmen e et 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 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 Resolucién N° 884 de fecha 03 de junio de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas, ~----r--=r=ecsmm=nomsmrasssrmsnnen s essnnsnnn asnss mmnnessansnane assmmnnens

(=]

Art.2 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “OMODAY ETIQUETA”,
clase 12, Expediente N° 54284/2021, solicitada a nombre de CHERY Al

55 T 1 1 SRRSO NN (PRI

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------------- : B

Directora General Interina
ireccion General de Propicdad Industrial

! 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° 1105 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV”, CLASE
35, EXPEDIENTE N° 54810/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.

Asuncion, ']5 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de FADI
CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolucion N° 1105 de fecha 14 de agosto de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ==============smmmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de FADI CHAHINE
EL KASSIS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1105 de fecha 14 de agosto de
2020, dictada por la Direccion de Marcas. ------=-===-===mnmm s

Que, en fecha 21 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
(4L g o 1E (] o R

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS
expresO agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.--------=- - mmmmm s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca IPTV COPACO,
registrada con el numero 380977 en fecha 29 de mayo de 2013 a favor de COMPANIA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA; 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.” ---------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FADI CHAHINE EL KASSIS y manifiesta: “(..) E/

rechazo de la solicitud de registro se debié6 a la existencia del registro previo de la marcas IPTV COPACO,
clase 35, con titulo N° 380977 concedida a la CIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD

rechazada la solicitud se encuentran vencidos y no han sido renovados ni aun dentro del plazo de gracia
estipulado por Ley, los que han fenecido definitivamente en fecha 29 de noviembre de 2023(...) .--------=------

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, segun la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 380977 de la marca “IPTV
COPACO” a nombre de COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA venci6 el

(=% 5 Abg Claudla “ristaldo
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Resolucién N° 'V

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1105 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV”, CLASE

35, EXPEDIENTE N° 54810/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.---

29 de mayo de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo,
habiendo fetiecido el plazo para poder WaCerlQ-----=-mr=msmm=mmmrmemsn e nesomm ror e sman o conemas ssnss o

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 “IPTV®, solicitada por FADI CHAHINE EL KASSIS ~--»--«ssssnemsrnsasmcnnsnnaconocsacaramaiossss

Art. 2°

10

Art.3

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

REVOCAR la Resolucion N° 1105 de fecha 14 de agosto de 2020 dictada por la
Direccion de Marcas.---=--=-=-===== = cmmmmm s oo e s

ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“IPTV”, clase 35, Expediente N° 54810/2019, solicitada a nombre de FADI CHAHINE
Bl GQASRIS

NOTIFIQUESE por Cédula.

E,‘ ‘Ditectora General Interina
' Diteccién General de Propicdad Industrial
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual

4
S/
N



DIRECCION NACIONAL DE

@ PROPIEDAD * GOBIERNO b1
# INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGUAY

PARAG
REKUAI

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1104 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV”, CLASE
09, EXPEDIENTE N° 54811/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.-

Asuncioén, '] MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FADI
CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolucién N° 1104 de fecha 14 de agosto de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, y; =---=-===sssmmm oo

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de FADI CHAHINE
EL KASSIS e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 1104 de fecha 14 de agosto de
2020, dictada por la Direccion de Marcas. ------=-=======nnmm s

Que, en fecha 21 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso
IO PUESED, o ommmm s et e e oo s e s S e an s o a g s an e s due kn s e A SRR NG ¢ SRS e S S

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS
expresO agravios. Que, esta Direccion tiene por presentado la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.--------=-=--mmmmmmm oo

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 IPTV COPACO,
registrada con el nimero 380976 en fecha 29 de mayo de 2013 a favor de COMPANIA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA; 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; 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 ha lugar a lo solicitado.” ---------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FADI CHAHINE EL KASSIS y manifiesta: “(...) El
rechazo de la solicitud de registro se debié6 a la existencia del registro previo de la marcas IPTV COPACO,
clase 09, con titulo N° 380976 concedida a la CIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD
ANONIMA en fecha 29/05/2013 .../... A la fecha de esta presentacion, el registro en base los cuales ha sido
rechazada la solicitud se encuentran vencidos y no han sido renovados ni aun dentro del plazo de gracia
estipulado por Ley, los que han fenecido definitivamente en fecha 29 de noviembre de 2023(..) .---------------

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, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 380976 de la marca “IPTV
COPACO” a nombre de COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONI

A Ditectora Gene) al Intetina
VS Direccidn General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1104 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV”, CLASE
09, EXPEDIENTE N° 54811/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS. =

29 de mayo 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.------==-=-=zx==smmmmmmmme oo

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 lamarca “IPTV*, solicitada por FADI CHAHINE EL KASSIS s--rsvssecmssmsnsusssennomunscamsaunoncasncoauss

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

Art.1° REVOCAR la Resoluciéon N° 1104 de fecha 14 de agosto de 2020 dictada por la
DirecciOn de Marcas.-=-=-=-=========ssmmmm e e e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca

“IPTV”, clase 09, Expediente N° 54811/2019, solicitada a nombre de FADI CHAHINE
BL KRB wnsencpesiinssiesinterssos ssmamnssasnansomsmsy sesamassasezs e SO . RS

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula, -----=--s-xzsmresmmeesmceannsen e - N oo o

g Claudia|
Directora General Interina
Direccidn General fle Propiedad Industrial

Diteccion Nacional de Propiedad Intelectual

s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 171 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PLAYTECH”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61643/2018 A NOMBRE DE PLAYTECH SOFTWARE
LIMITED --—n-win e S — -

Asuncié E MAD
suncion, 15 MR 00k
VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de PLAYTECH
SOFTWARE LIMITED. en contra de la Resolucién N° 171 de fecha 04 de abril 2022, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litiglos0s, y; ---==--=====smmmmmmmen e

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de PLAYTECH
SOFTWARE LIMITED. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 171 de fecha 04 de
abril de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s.------==========sx=n=sssmmnrmmmnnaaammaeeo oo

Que, en fecha 31 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
LS g 010 (L 0

Que, en fecha 30 de junio de 2022, el representante convencional de PLAYTECH SOFTWARE
LIMTED. expres6 agravios; en fecha 28 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldia del representante
convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado
decaido el derecho que dej6é de usar y se llamé autos para resolver en fecha 13 de diciembre de

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Resolucién considera que: “(. ) Que, se promueve oposicién contra Ia So]icitud

PLAYTEK SERVICE (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible afirmar que las mismas son
muy similares en los aspectos visual, fonético e ideolégico; al visualizarlas o pronunciarlas muy seguido
dejan la misma impresion .../... La marca oponente registrada ya posee el registro de sumarca en la clase 37,
en tal sentido se halla amparada por lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley 1294/98.../... Esta Direccion
considera que la marca solicitada no retine los requisitos de novedad y originalidad para el registro de su
marca.../... Considera que la marca solicitada por Playtech Software limited no podra coexistir pacificamente
en el mercado con 1a marca OpONENte(..) . -=ss-===aenamsssnascunnit e natnannn st mn e e b e e n e am ot e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PLAYTECH SOFTWARE LIMITED y manifiesta:
“(..) Hemos recurrido a la Resolucion 172/2022 y estimamos que la misma debe ser rechazada en todas sus
parteS' El A- -quo no ha tenido en Cuenta el mejor derecho de mi representada al ser titular de varios

servicios no re]aaonados entre si.../... Es evidente la mala fe del oponente a oponerse a una solicitud donde
los servicios enfrentados no tienen la mas minima relacién entre si../.. La de mi principal goza de gran

4 'audxa Pam
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 171 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PLAYTECH", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61643/2018 A NOMBRE DE PLAYTECH SOFTWARE
LIMITED. ----=--==n=xs==- SN

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

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PLAYTECH (solicitada en clase 41) y la marca PLAYTEK
SERVICE (registrada en clase 37).--==========smmmsonnnmmn oo oo oo oo oo oo cm s s e

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 37 comprende: “servicios técnico,
reparacién, mantenimiento e instalaciones de aparatos electrénicos, teléfonos celulares, juegos
electrénicos, computadoras e insumos general” ; mientras que la marca en tramite de registro solicita la
cobertura en la clase 41 para “Servicios de entretenimiento; servicios de entretenimientos interactivos;
servicios en materia de apuestas deportivas; servicios de bingo, poquer, casino, juegos de azar, correduria
de apuestas y apuestas; servicios de esparcimiento mediante o relacionado con apuestas deportivas, bingo,
poquer, casino, juegos, juegos de azar, juegos de apuestas; servicios de juegos, juegos de azar, apuestas
relacionados con eventos deportivos, casino, péquer y bingo; prestacion de servicios de apuestas
interactivas en tiempo real de bingo, poquer, casino, apuestas deportivas y de servicios de correduria de
apuestas a través de redes informaticas mundiales, teléfonos méviles y sistemas de esparcimiento portatiles;
organizacion y explotacion de juegos de azar en directo, juegos de apuestas, torneos y competiciones de
poquer y bingo; servicios interactivos en linea de casino, casino en linea, poquer, loteria, maquinas
tragaperras y de bingo; servicios de juego a distancia prestados a través de enlaces de telecomunicacion;
servicios de informacion, asesoramiento y consultoria relacionados con los servicios mencionados;
servicios de informacion relativa al bingo, poquer, casino, deportes y eventos deportivos; suministro de
juegos informaticos en linea, en redes sociales o por medio de una red informatica mundial; suministro de
juegos electronicos para su uso en teléfonos moviles, tabletas u otros dispositivos electrénicos
410} 1

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada.--=-===-===-=--=-s-smmmmmm e

Que, adicionalmente, 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 optica de los eventuales
consumidores. Del analisis en conjunto vemos que en conjunto dejan una impresiéon muy difereyite que
aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede peércibir a si
diferencia existente entre las mismas: «---====-=-eeccmmmmoc oo pmenpec e e e e

PLAYTECH (marca solicitada), y
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 171 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PLAYTECH”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61643/2018 A NOMBRE DE PLAYTECH SOFTWARE
LIMITED. --

PLAYTEK SERVICE (marca oponente)

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

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “PLAYTECH”,
constituye a su vez la razén social de la firma solicitante, PLAYTECH SOFTWARE LIMITED,; es decir, que la
marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefala
que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la
cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de
marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de la misma
pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----=====-======szcsmcermcemocn oo

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

POR TANTO,
La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):
RESUELVE:

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 171 de fecha 04 de abril de 2022 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litiio§08, «=«-=-ssmreminsamncemssmmmemtuscsinsunrrantnsmunssnssnsnsssse

(=]

Art. 2 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PLAYTECH”, CLASE 41, Expediente N° 61643/2018, solicitada a nombre de

PLAYTECH SOFTWARE LIMITED.

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula. -------=-=-======ssssssmmmmmmmoocnoooae _---; -------

t - Direenion (!\. weral de I’rop;e\ od Inclustril
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 45 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "VULCANO”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 26203/2014, SOLICITADA POR SEMIRREMOLQUES
VULCANO S.A. .

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 45 de fecha 19 de febrero de 2018 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-===============smmmomomommaomoomooooo oo

Art, 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “VULCANO?”, clase 12,
Expediente N° 26203/2014, solicitada a nombre de SEMIRREMOLQUES VULCANO

- ‘\=
‘leg. 4 Cla Q 'a Pa
Pltectory
Direceigy Gener,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1584 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60586/2022, A
N [OTX 1212000 00 N 1T 3 U ——

Asuncion, 18 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MIACASA S.A.
contra la Resoluciéon N° 1584 de fecha 18 de septiembre de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
MIACASA S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resoluciéon N° 1584 de fecha 18 de septiembre de
2023, dictada por'la Direccion de Mareas, == -=-=-sse=secmmmumismmemmnacarenestnnmtansan s umstss aabe mas s e dmsn d e dan

Que, por proveido de fecha 10 de octubre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 09 de noviembre de 2023.Y por providencia de fecha 13 de noviembre de 2023
esta Direccién llama Autos para Resolver. sseessrasuscssccmsmmonunsmsnasimmnsmaiuiiiusstansssess sinssnnssussusssanmnsnsas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CASAMIA, registrada con el
numero 518722 a favor de KIM'S TOWEL S.A.C.1; Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy
semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
BOUCIIALG), ™ —wenssmn o cmm st ms s e e o 1 = i A e e == S i = mm = e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Al realizar el cotejo sucesivo de las
marcas en pugna, no existe ningun indicio de confusién sea visual, ortografico ni fonético y muchos menos
conceptual .../... 1a marca solicitada MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA es el nombre
comercial con el cual la empresa esta prestando servicios desde hace afios dentro del mercado nacional .../...
mi mandante es solicitante de la marca MIACASA en varias clases .../... inicamente son similes en la primera
palabta la cual constituye iin défecho debil” sssemsssmmseaesmmmsaumacsnoeusemencasmaaiusms s msosmma o s seaacne

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
iy L R e

Que, en primer lugar, a fin de resolver si existira confusién en el publico consumidor, analizando el
campo ortografico y fonético de la solicitante “MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA” y
la marca base de rechazo “CASAMIA”, se evidencia que si bien la solicitada contiene mas elementos, dentro
de su estructura, ambas contienen en comun los elementos CASA y MIA, la marca solicitada se encuentra
reproducida en la marca base de rechazo, diferenciandose simplemente por invertir el orden de los
vocablos CASA y MIA. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las
INATCAS €L PUGMA! ======mnssnnsnsnnn s e e e e e e o o oo oo o e e e oo co o s o non oo e

MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA  (solicitada), y
CAS (base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada MIACASA
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA, resulta mdudablemente evocadora de la marca base de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1584 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MIACASA IMPORTADOR 'Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60586/2022, A
NOMBRE DE MIACASA S.A. ~--rmrn-r--rmsemrmmomen oo oo oo oo

lo mismo, cuando observamos el logotipo de la solicitud de autos, resultando evidente, que el elemento
principal o palabra estrella, es MIACASA, la cual contiene los mismos elementos que la base de rechazo
Pero invertidos. ~~=--=--ssrrarmamcromeccnecencnnconene e ome e e e cr s e sa s e ee e me i me e ee e me e an e

marca solicitada

MIACASA

Importador y Distribuidor

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 35. Al respecto, la marca base de rechazo, “CASAMIA” se encuentra registrada para
“Servicios de administracion comercial, gestion de negocios, importacion, exportacion y comercializacion
de productos tales como ropa de hogar, ropa de cama, ropa de mesa, ropa de bano y servicios de marketing
y publicidad relacionados a la venta de los productos ya mencionados”y la marca solicitante “MIACASA
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA” fue solicitada para ‘IMPORTACION, EXPORTACION,
COMERCIALIZACION, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE VARIOS PRODUCTOS,
COMO EJEMPLO ENTRE ELLOS ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, DE INFORMATICA, DE
COMUNICACIONES, JUGUETES, ARTICULOS DE GIMNASIA Y DEPORTES, HERRAMIENTAS, MENAJES DE
COCINA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MUEBLES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, ARTICULOS DE
PLASTICOS, DE PORCELANA, JUGUETES, ALIMENTOS, BEBIDAS, PUBLICIDAD Y GESTION DE NEGOCIOS
COMERCIALES.”. Con esta comparacién queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los
servicios cubiertos se encuentran vinculados. ================mmmm s

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion ideoldgica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y
ETIQUETA” en la misma clase 35. Ahondando atin mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra
DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilucién de marcas diciendo: “/a teoria de la dilucién ha sido creada
para defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los
PIOAUCEOS (... ). === e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ReSOIUCION T@CUITIda. === ==mm e

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N° 1584 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas. ==-============mmmmm e

Art. 2

(=}
%
o]
E
e,
28]
=
0
=X
<
o
Q.
(g
o
»
=k
5.
=
o
o
Q.
o
~
(03

o
1z
~+
=]
o
(=9
@
I~
=
jab]
~
0
o8]
<

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ---=-===s=====ssssmsmeesseeermmmcocoeooo oo

' OTAMEND], Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexi Ed. Pag. 458.

‘4.;_-«\ Abg. Claudla amela



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD /™ GOBIERNO bt
' INTELECTUAL & PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucién N"O_O_g 9

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 26 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SUPER 2”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108612/2019 A NOMBRE DE PEDRO JOSE SEGOVIA
TORALES, ------nnsnnsnneneea- SN SR

Asuncion, 18 MAR 2[]2[}

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de RETAIL S.A. en
contra de la Resolucién N° 26 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LS ETE YRS, 915, < oot s e e e ol Mt ki At i

PARAGUAI
REKUAI

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 26 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada
por la Direceién de Asuntos Marcarios Litiglos08s, ~-mn=n-s-mrmsr=nmnnemcranrmarmesmnannsennesomemmecansnansnmacmsssosencnes

Que, en fecha 31 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de junio de 2022, el representante convencional de RETAIL S.A. expresé agravios; y
en fecha 01 de septiembre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamé autos para
resolver en fecha 19 de septiembre de 2022. ---=-==mererersnrarmmmmsennsenmmanecamnsausnsnnnenanmasnssiessmesannnsansmsmass

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “entre la marca solicitada SUPER 2 y la marca
oponente S6 SUPERSEIS encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras, se observa su
marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, como asi también en la diferencia de clases existentes
entre las mismas ../.. es criterio de esta Direccion que la oposicion presentada debe ser declarada
ST DPOCOUBIIEET. i s i R B B o i 8 S o M SR S S S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL S.A. y manifiesta: “entre SUPER 2
(solicitada) vs. S6 SUPERSEIS (registrada) no existen suficientes elementos diferenciadores que admitan su
registro, la marca solicitada no posee un elemento novedoso con las palabras que forman su denominacion
.../-. la marca de mi mandante es indudablemente una marca extremadamente reconocida y notoria dentro
del mercado nacional por lo que una denominacion como SUPER 2 trae consigo un riesgo de confusion
T =m0 s R = i

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “la marca base de la oposicion
protege todos los articulos de la clase 32 y la marca solicitada por mi mandante distingue servicios de la
clase 35 .../.. una particula de uso comtin no puede ser monopolizada por persona alguna .../... la empresa de
mi mandante es bien conocida por el prestigio que tiene en su Ciudad de origen y alrededores”. ---------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I PO 0 = st o o e e o A e e S S S e S S m i e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas SUPER 2 (solicitada) y S6 SUPERSEIS Y
ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el
mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas

D A% Cﬂstaldo

Ge ina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 26 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SUPER 2", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108612/2019 A NOMBRE DE PEDRO JOSE SEGOVIA
TORALES. -- NN et Y A RS S

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “SUPER 2" y la
marca oponente “S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA”, se evidencia que si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte el radical “‘SUPER”, el mismo deviene irrelevante al ser de uso
comun, como se analizara en el parrafo siguiente, quedando a comparacion los nimeros 2 vs. 6, los cuales
son disimiles y ya existen otras denominaciones con el vocablo SUPER que incluyen algin ntmero. De
dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas
una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es diferente una de

SUPER 2 (marca solicitada), y
S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones SUPER 2
(solicitada), y S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo “SUPER”, 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: SUPERT, clase 35,
Registro N° 527540 a nombre de PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA; SUPER 10, clase 35, Registro N°
387613 renovada por solicitud N° 2385916 a nombre de BEM 10 S.R.L.; SUPERMERCADO ONCE, clase 35,
Registro N° 419834 a nombre de INDUSTRIAS CARNICOS YOONS S.A.; S SUPER 99, clase 35, Registro N°
530022 a nombre de SUPER 99 S.R.L.; SUPERMERCADO CAMPO 9, clase 35, Registro N° 528970 a nombre de
SUPERMERCADO CAMPO NUEVE S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas
dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un
vocablo con el cual ya coexiste previamente.---------=----=nmn oo s

Que, siendo asi, el vocablo “SUPER” 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 uso comun 0 NECESArIO €N €] COMEICIO”.==-==========mm e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 26 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litiglos0s. -------=====-==snsmmmmmmmmmcm e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro detama
2%, clase 35, Expediente. N° 108612/2019, solicitada a nombre de PED
SEGOVIA TORALES.

Art.3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 825 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONTAX Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15815/2022, A NOMBRE DE CONTAX PARAGUAY S.A. --=-=-=-=======-=-

asuncion, 1§ MAR 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CONTAX
PARAGUAY S.A. contra la Resolucién N° 825 de fecha 16 de mayo de 2023, dictada por la Direccién de
L o L e e e

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CONTAX
PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 825 de fecha 16 de mayo de 2023,
dictada por la Direccion de Marcas, ==-=--==-==s==sessecmmmmmmne e en e e e ce e en e

Que, por proveido de fecha 12 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 09 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 04 de septiembre de 2023
esta Direccién llama Autos para Resolver. --------w==wr-resmmsmmmcmmmem e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca COMTAX & ASOCIADOS
Resguardamos su inversion con experiencia (SLOGAN), registrada con el niimero 543199 a favor de Martin
Reinaldo Ortega Rodriguez; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los
consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOHCIERAD. P o5 nsnrm=rinsesmmimmnmusnsoutsnse s n e unatiinana s o es h s S 4 A o 4 St e SR S B e S G M AR b s S R s i e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “e/ titular de nuestra marca CONTAX
PARAGUAY S.A. es una persona juridica legalmente constituida que tiene el mismo nombre que la marca
solicitada CONTAX por lo cual debe ser protegida .../... si bien comparten algunas letras, existen diferencias
en la denominacién principal, puesto que la marca antecedente, tiene en su conjunto mas palabras que
hacen que exista mayor distintividad .../.. uno de los principales diferenciadores es justamente el elemento
L e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedenc1a o no del recurso
INtENPUESTO . sarrasmaasssmnssn o e e e o e e e o o s e e e e S e SR S S s n e st e b e s e e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca “CONTAX Y ETIQUETA?”, clase 35, con la base de rechazo “COMTAX
& ASOCIADOS Resguardamos su inversién con experiencia (SLOGAN)”, clase 35. ---=---=---=nmcssmmmmomnonnoonnee

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “CONTAX Y ETIQUETA” y la marca
base de rechazo “COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversién con experiencia (SLOGAN)"
ev1denc1a que la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca base de rechazo diferen ndose

Umetma
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 825 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONTAX Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15815/2022, A NOMBRE DE CONTAX PARAGUAY S.A. -------=----=-----

CONTAX Y ETIQUETA (solicitada), y
COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversién con experiencia (SLOGAN)  (base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada CONTAX Y
ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo COMTAX & ASOCIADOS
Resguardamos su inversién con experiencia (SLOGAN). Esto es asi, ya que el elemento en comtn es lo
suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el papel principal y protagonico en
la denominacién (Mot Vedette). Sucede lo mismo, cuando observamos el logotipo de la solicitud de autos,
resultando evidente, que el elemento principal o palabra estrella, es CONTAX/COMTAX, echando por tierra
el argumento dado por el solicitante con relacién a la distintividad de su marca solicitada. ---------=---=--==----

marca solicitada marca base de rechazo

CONTAX COMTAX

'kuwﬂar(&mw\ SUINVEMKN CON S1penenciy

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 35. Al respecto, la marca base de rechazo, “COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su
inversién con experiencia (SLOGAN)” se encuentra registrada para “Servicios de asesoramiento y asistencia
en direccién de empresas; negocios, auditoria empresarial; auditorias contables y financieras; consultoria
sobre organizacién y direccién de negocios; consultoria sobre gestion de personal; consultoria profesional
sobre negocios comerciales; contabilidad / teneduria de libros; distribucién de material publicitario
[folletos, prospectos, impresos, muestras] difusién de material publicitario [folletos, prospectos, impresos,
muestras]; servicios de expertos en eficiencia empresarial; facturacion; gestion administrativa externa para
empresas; servicio de presentacion de declaraciones fiscales y cumplimiento. OBS: NO SE REIVINDICAN
DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE LA PALABRA ASOCIADOS, INSERTA EN A LA DENOMINACION Y
ETIQUETA, AL IGUAL QUE SOBRE LAS PALABRAS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS SINO SOBRE EL
CONJUNTO”y la marca solicitante “CONTAX Y ETIQUETA” fue solicitada para “Servicios comprendidos en
la clase 35 tales como: contabilidad; auditorias contables y financieras; gestion administrativa externalizada
para empresas; asesoramiento sobre direccion de empresas”. Con esta comparacion queda demostrada la
identidad en cuanto ala clase y que los servicios cubiertos se encuentran vinculados. --=---====-=-======-=x-----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion ideolégica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “CONTAX Y ETIQUETA” en la misma clase 35.
Ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la
dilucién de marcas diciendo: “la teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacién

! 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° 825 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONTAX Y
ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15815/2022, ANOMBRE DE CONTAX PARAGUAY S.A. ---=-==-========-=

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolucion Tecurtida. w--ssssssssmuassmssms aunmeasssms ket it s dauh on mannnn A o eSS S ERoS SRR Ao S o e S

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 825 de fecha 16 de mayo de 2023 dictada por la Direccién
de Marcas.

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CONTAX Y ETIQU

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1146 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ALUCOR?”, CLASE 06, EXPEDIENTE N° 106997/2021, SOLICITADA PORD & D S.A. -------------

Asuncion, 1§ MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DI VETRO S.A.
contra la Resolucién N° 1146 de fecha 27 de octubre de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Litigi0808, ¥; w«n=mmammremmmmemcmmmemnn e em o e e e e s o e e e e e e e e s

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de DI VETRO S.A.
e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucién N° 1146 de fecha 27 de octubre de 2022, dictada
por la Direccitn de Asuntes Marearios Liigiosos, === oo s e it e

Que, en fecha 25 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
ITTE L PUIEEAI, momremnr = e o s o e o e T P T s Y s i s

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de DI VETRO S.A. expreso agravios;
y en fecha 04 de mayo de 2023, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamé autos para
resolver en fecha 31 de mayo de 2023. ==-=-=-enmemmmmm s e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera: “Analizando el caso en autos las marcas en pugna en su
aspecto denominativo: ALUCOR (solicitada), ALUKLER (oponente), notamos que, entre las mismas es
posible la coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguna entre
las denominaciones en pugna, en conjunto impactan de manera distinta por las diferencias en los planos

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: “La denominacioén solicitada ALUCOR,
es pronunciada tal cual lo es la marca propiedad de mi mandante, es decir en un frustrado intento por
volver su marca novedosa, la firma solicitante simplemente sustituyo la letra K por la letra C, cambiando la
vocal E por la O y eliminando la letra L ../.. no puede concederse el registro de la marca ALUCOR,
depositada en la clase 06, por ser extremadamente confundible con una marca registrada con anterioridad
pormi mandante y para 12 miSma €IaSe”. ~—rr-mrr-mrrrsnnccnnnnsmnnncesennnnnman e e e SR S S A S s

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “Ambas
marcas ya tuvieron coexistencia pacifica en la DINAPI durante varios anos; la marca ALUCOR de mi
representada con Registro N° 313525 de fecha 18 de julio de 2008 y la marca de la oponente ALUKLER con
Registro N° 396331 de fecha 08 de mayo de 2014 .../.. las marcas en cuestiéon no podran causar confusion
directa ni indirecta, ni inducir en error, dado que impactan de manera distinta .../... ALUCLOR se pronuncia
de manera totalmente diferentede ALUKLERT, »---s--sre=smrmesnnsirssresmorssssmesmsiesssasssssusisssnthamnis fnesmeassss

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L B o s S e

Que, en primer término, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “ALUCOR” y la
marca oponente “ALUKLER Y ETIQUETA”, se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1146 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “ALUCOR”, CLASE 06, EXPEDIENTE N° 106997/2021, SOLICITADA PORD & D S.A. -=----=-=----

totalmente disimiles. De dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético en general, debido
a que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas
es diferente una de otra. ==---=-===s=smcmcmem o e e s e s me e e e e

ALUCOR (solicitada), y
ALUKLER Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones ALUCOR (solicitada), y ALUKLER Y ETIQUETA
(oponente), se comparte el vocablo “ALU”, 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: ALUAR, clase 06, Registro N° 498903 a nombre de
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL; ALUINOX, clase 06,
Registro N° 390448 a nombre de HORTEC S.R.L.; ALUTILE, clase 06, Registro N° 547840 a nombre de
JIANGXI HONGTAI INDUSTRY GROUP CO., LTD.; ALUMASA, clase 06, Registro N° 469869 a nombre de
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA; extremo que demuestra la coexistencia pacifica
de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente, -««----==-=-secmermemmmcoescomsnn et e e e eeeee

Que, siendo asi, el vocablo “ALU” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis ya que los vocablos de uso comiin 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 extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comun 0 necesario en el COMEICIO”. -=-==-=========mmmm s oo

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante ya contaba con la marca ALUCOR registrada bajo N° 313525 en Clase 06, la cual coexistio
en forma pacifica por varios afios con la marca oponente ALUKLER. En ese sentido, mal podria el oponente
alegar que se verfa afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya
coexistiacor la Misma en: A0S anterinres. <=s=ssesxscsasssscnsatosnssmsnrosonssrrnsrmnrsnnonnns s sesnsassmn smssanrsnnn e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién considera que es un signo con caracteristicas
propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolucién
LECUITIAA. === m oo oo

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

Art. 10 CONFIRMAR la Resolucién N° 1146 de fecha 27 de octubre de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ===-=====-======m-mcmemm oo

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “A

era) Interina

R dad Indu
? L dtelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1188 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUNDI
BRILHO”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 51060/2013, SOLICITADO POR MERCADO PLUS S.A.------=-=----==-=-=---

Asuncién, 1§ MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de MERCADO PLUS
S.A. en contra de la Resolucién N° 1188 de fecha 19 de abril de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y;----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de MERCADO PLUS
S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién No. 1188 de fecha 19 de abril de 2017,
dictada por la Direccién de Marcas.---==-=========m=mmrmmrm e e e e e e e e e

Que, en fecha 08 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
IMterpUEstD.~mmm= = rnrrrmrm s s e mann e e s e e A e = e A A = = e

Que, en fecha 22 de marzo de 2018, el representante convencional de MERCADO PLUS S.A. expreso
agravios; Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
15 de noviembre de 2018.--------cmmmmmm o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o 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
gonsectencia, 1o Ha Jugar g 1o SOIEIHAR" o == s e st e i o i e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “Existen numerosos registros
concedidos con los términos BRILHO y BRILLO, los cuales no han causado ningtn tipo de inconvenientes
para la concesién: BRILHO FACIL Registro N° 409.164 en clase 03 a nombre de JOHNSON & JOHNSON;
BRILHOL Registro N° 334.431 en clase 03 a nombre de CERAS JOHNSON LTDA.; BRILLO Registro N°408.763
en clase 03 a nombre de ARMALY SPONGE COMPANY ../.. mi mandante es titular en nuestro pais del
registro de la marca MUNDI BRILHO Reg. N° 411.444 en la clase 21, por lo que ya cuenta con un derecho
adquirido sobre la misma .../... la denominacion MUNDI es una palabra de fantasia”.-----=---==-==========zzzzsuzx-

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “MUNDI BRILHO” resulta genérica
para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién “MUNDI
BRILHO” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne° 1188 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUNDI
BRILHO”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 51060/2013, SOLICITADO POR MERCADO PLUS S.A.-----======-=====z=-=-

Que, si bien la denominacion solicitada MUNDI BRILHO esta compuesta por dos vocablos, MUNDI
que hace alusién a mundo y BRILHO que en su traduccién significa brillo, los cuales podrian ser
considerados genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y
original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al
género o a la especie de los productos cuya proteccién solicita, ni constituye la designacion necesaria,
usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no encontrandose
cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.- ------=--=----------

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 productos 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 CaraCteriSliCas, " -=r==~~rrrrmnmrrr=csconrco s s e e e e o i

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

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 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: BRILLO, clase 03,
Registro N° 445677 a nombre de ARMALY SPONGE COMPANY; BRILHO FACIL, clase 03, Registro N° 409164
a nombre de MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP; BRILHOWAX, clase 03, Registro N° 563598 a
nombre de CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; BRILOX, clase 03, Registro N° 423843 a nombre
de ANDLAND OVERSEAS S.A.; extremo que demuestra que el vocablo BRILLO/BRILHO es de uso comtn en
el rubro, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de
registro actual pueda madurar en registro. =-==-========msmmmsmm

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada MUNDI BRILHO, clase 21, Registro N° 411444. Es
decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido con la misma denominacién y
en una clase con productos relacionados, por lo que la solicitud en curso,_sencillamente
proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece. Ly

pretende la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1188 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUNDI

BRILHO”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 51060/2013, SOLICITADO POR MERCADO PLUS S.A.

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

Art. 12

10

Art. 2

Art. 32

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucién N° 1188 de fecha 19 de abril de 2017 dictada por la Direccién
de Marcas. -=-=-=--m==msmem e

ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MUNDI BRILHO”, clase 03, Expediente. N° 51060/2013, solicitada a nombre de
MERCADLS BLUIG Sk -+ smssmsmsnmsmsmmesamsimsmnsncmmismsbiasmasmsmsnompmosssasifisnssades

NOTIFIQUESE por Cédula, ----------------- 1NN ]

D " ecto Genf
cecon General de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 353 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SANTO Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 21994/2013 A NOMBRE DE JENNY DUARTE. -

Asuncion, 18 NAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JENNY DUARTE en
contra de la Resolucion N° 353 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LItIGI0S0S, ¥} ====mmmmm e m o oo oo e oo e e e e e e ee s e A e n eSS m e s e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de JENNY DUARTE e
interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucién N° 353 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosas. =-===rr=sssserssrsmmcneccmmnnocton e tne oot e csmnn sm s e

Que, en fecha 30 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019, el representante convencional de JENNY DUARTE expreso
agravios; y en fecha 31 de agosto de 2020, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién llamé
autos para resolver en fecha 16 de noviembre de 2020, ----=--=-=====s=mesmemmeme e oo e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Analizando las marcas SANTO Y ETIQUETA (marca
solicitada) vs. SANTOS (marca oponente), en un analisis en conjunto encontramos que entre las marcas en
pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortografico, fonético y visual. La marca
solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca de la oponente ../.. es criterio de esta
Direccién rechazaria presente SOHCIRIG. =-+srsmsorrstmteternncncrnseinm ittt e n s A e b S T e AR R B A T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JENNY DUARTE y manifiesta: “La marca solicitada
SANTO Y ETIQUETA retne las caracteristicas de distintiva, novedosa y licita, que conllevaria a ser una
marca valida .../... la denominacién SANTO se utiliza como adjetivo para indicar una relacién directa con

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “SANTOS y SANTO son
absolutamente confundibles, pues graficamente no se diferencian, fonéticamente se escriben de la misma
forma y semanticamente se refieren al mismo concepto, en un caso en plural y en el otro en singular .../...
tanto SANTOS como SANTO protegen servicios de alimentacion”. -----=-=============zmmmmmmmmmmmmoeoe oo

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “SANTO Y ETIQUETA” y la
marca oponente “SANTOS”, se evidencia que la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca
oponente, diferenciandose simplemente la solicitante por la exclusion de la letra S en la desinencia. De
dichas semejanzas ortograficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarla
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 353 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “SANTO Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 21994/2013 A NOMBRE DE JENNY DUARTE. -

SANTO Y ETIQUETA  (solicitada), y
SANTOS (oponente)

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademés por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases IdENTICAS, ====-mmmmmmmm oo

Que, asimismo, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en
pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43. La marca
solicitante, “SANTO Y ETIQUETA”, pretende cubrir “Servicios de restauracion(alimentacion), servicios de
bar, cafes, restaurantes, cafeteria, bares de comidas rapidas, servicios de catering” mientras que la marca
oponente, “SANTOS” cubre: “servicios de restauracion (alimentacién), hospedaje temporal”. Con esta
comparacion queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se
encuentran Vinculados. ============smeemm e mmme e

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion ideologica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “SANTO Y ETIQUETA” en la misma clase 43. Que,
ahondando atin mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la
diluciéon de marcas diciendo: “/a teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacion
marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con
ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabra el origen de los servicios (...).”" -=---==-======-=---

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Direccién considera que corresponde
aplicar la prescripcion prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de
una denominacién bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases
relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado “SANTO Y ETIQUETA” no podri coexistir
pacificamente con la marca registrada “SANTOS” sin atentar contra el interés publico ya que en el caso de
autos claramente hay riesgo de confusién por la posibilidad de inducir a confusién o asociacién, directa o
indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que son la misma marca
0 HeNeN UN OFlGeN COMUTL === == m e m oo e o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direcciéon arriba a la
conclusién de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
ResolUCiON TeCUITIda. === == mmm e oo e

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucién N° 353 de fecha 20 de marzo de 2018 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------====-===x=nsmmmmmmmmmm oo

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. ----s-------cswrascmeneosgZ
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 655 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23039/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. ---=-=-=-=--- == me = =

Asuncioén, 18 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALBERTO
LUCIANO CARDOZO LOVERA en contra de la Resolucion N° 655 de fecha 28 de julio de 2022, dictada por la
Direccifin de Asuntas Marcarios LILIGIOS0S, ¥, =-ssams=-sasanmmnucens suaste noncamunnsoss ok famssns b 8o S nienms s e sd wamaemn i

RESULTA:

Que, en fecha 24 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de ALBERTO
LUCIANO CARDOZO LOVERA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 655 de fecha
28 de julio de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---==--=-==s-=s--smcsmmomooooooeee

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
IR TSR, oo it e e i i i S S S M W B S

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022, el representante convencional de ALBERTO LUCIANO
CARDOZO LOVERA expres6 agravios; y en fecha 16 de enero de 2023, fue contestada la expresion de
agravios. Esta Direcciéon llamo autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023. ----------=---=--zcommmmnnoceaoas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro
ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, sobre la base de los registros de la marca
DIVISERV' Y ETIQUETA en las clase 09, 35, 37, 42 .../... al cotejar las marcas, es posible apreciar que entre las
mismas existe extrema semejanza en el aspecto visual e ideoldgico, la solicitada utiliza en su etiqueta una
imagen muy similar a la utilizada por la oponente, también utiliza los mismos colores en su etiqueta .../... la
etiqueta de la marca solicitada es muy similar a la figura que utiliza la parte oponente, existira la posibilidad
de que sean confundidas ../.. esta direccién concluye que la oposicién deducida debe ser declarada
O T, = e 0 S AR A S e S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA y
manifiesta: “Las marcas en pugna son atrozmente diferentes, denominativamente como visual y son
disimiles una con la otra; existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas .../... el hecho de que las
marcas en litigio tengan mismo color en su etiqueta, no puede hacerlas confundibles, pues es
preponderante Jla cantidad de elementos diferentes que las hacen disimiles y capaces de coexistir
AT BRI mermsserommmt s e T o e i S s A S S A S

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “Las marcas enfrentadas se
componen en su parte figurativa del mismo signo, una marca de verificacion, situado en la parte derecha de
la etiqueta, dentro de una figura geométrica, utilizando el mismo color de fondo, presentando una visién de
conjunto extremadamente similar .../... ambas etiquetas son sumamente confundibles la una con la otra,
considerando que las palabras store y computers es casi imperceptible .../... esta oposicion fue deducida en
base a las semejanzas graficas ../.. la marca solicitada es directamente evocativa de la mafca de i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 655 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23039/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA, -----=-==ssssuussnssmonmmsmsmc e o oem em oo o e o e e

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

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya
que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son mas que evidentes: ALC COMPUTERS
STORE Y ETIQUETA (solicitante) vs. DIVISERV Y ETIQUETA (oponente), por tanto, desechado el analisis en
el plano fonético y ortografico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna.
Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podria considerarse idéntica o similar a la
solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: “los signos idénticos o similares a
una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa
marca” pues, la oponente a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 35) no podria ser

confundible con la solicitante, pues en su conjunto son visualmente disimiles al contener elementos que
los distinguen UNO de Or0 . ========mmm e m e e s

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominacién “alc” en letras naranjas con un
fondo cuadrilatero en azul, estando separadas cada una de las letras y con un signo de verificacién en color
azul dentro de un cuadrilatero naranja en la parte derecha, en la parte inferior del signo de verificacion se
encuentra la denominacién “computers” en letra cursiva naranja y mas abajo la denominacién “Store” en
letra cursiva azul, mientras que la marca oponente cuenta con la denominacién “DIVISERV” en azul y con
un signo de verificacion blanco dentro de un circulo naranja en la parte derecha. En sintesis, el hecho de
compartir la misma gama de colores no las hace confundibles ya que al comparar ambas marcas en su
conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra. -----------=---==-=scommmmmcoree

marca solicitada marca oponente

OAEY  plyISERY ¢

Que, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son
disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Direccién considera oportuno mencionar
que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe
confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el analisis de esta manera (analisis en conjunto). -----

Directord | :
reccion General de o iedad Industeial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 655 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23039/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. --=-==========-=-~

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 655 de fecha 28 de julio de 2022 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s. ---=--=-=-scammmmmmmmmee e e

(=]

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “ALC
COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente-} 039/2021, solicitada a

nombre de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. ------=-=-===\-mooefomm oo Soomoeooe

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula. ---------------- L e N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 656 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23040/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. ces=

Asuncién, 18 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALBERTO
LUCIANO CARDOZO LOVERA en contra de la Resolucion N° 656 de fecha 28 de julio de 2022, dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; --=-==-==-=====sssssemmcemmeonceeeam e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de ALBERTO
LUCIANO CARDOZO LOVERA e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 656 de
fecha 28 de julio de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----=-=-=======-=-=zz--ccoooeev

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022, el representante convencional de ALBERTO LUCIANO
CARDOZO LOVERA expres6 agravios; y en fecha 16 de enero de 2023, fue contestada la expresién de
agravios. Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023, ----------=---=---cnocmemocenoes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Se promueve oposicién contra la solicitud de registro
ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, sobre la base de los registros de la marca
DIVISERV' Y ETIQUETA en las clase 09, 35, 37, 42 .../... al cotejar las marcas, es posible apreciar que entre las
mismas existe extrema semejanza en el aspecto visual e ideologico, la solicitada utiliza en su etiqueta una
imagen muy similar a la utilizada por la oponente, también utiliza los mismos colores en su etiqueta .../... la
etiqueta de la marca solicitada es muy similar a la figura que utiliza la parte oponente, existird la posibilidad
de que sean confundidas ../.. esta direccion concluye que la oposicion deducida debe ser declarada
DIOCEARIILRT, ==ronsnninnn st i e R S A e A S S S S S e e e i 5

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA y
manifiesta: “Las marcas en pugna son atrozmente diferentes, denominativamente como visual y son
disimiles una con la otra; existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas .../... el hecho de que las
marcas en litigio tengan mismo color en su etiqueta, no puede hacerlas confundibles, pues es
preponderante la cantidad de elementos diferentes que las hacen disimiles y capaces de coexistir
DRI, <= nmorim s i mn im  o i a  me

Que, contesta la expresion el oponente, y entre otros argumentos expresa: “Las marcas enfrentadas se
componen en su parte figurativa del mismo signo, una marca de verificacion, situado en la parte derecha de
la etiqueta, dentro de una figura geométrica, utilizando el mismo color de fondo, presentando una vision de
conjunto extremadamente similar .../.. ambas etiquetas son sumamente confundibles la ung a otra,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 656 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23040/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -=-=========sss=nscmaccmnnnnccnaenen s

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

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya
que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son mas que evidentes: ALC COMPUTERS
STORE Y ETIQUETA (solicitante) vs. DIVISERV Y ETIQUETA (oponente), por tanto, desechado el analisis en
el plano fonético y ortografico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna.
Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podria considerarse idéntica o similar a la
solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: “los signos idénticos o similares a
una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa
marca” pues, la oponente a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 09) no podria ser
confundible con la solicitante, pues en su conjunto son visualmente disimiles al contener elementos que
los distinguen Uno-de.otro . ==-======m e s

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominacién “alc” en letras naranjas con un
fondo cuadrilatero en azul, estando separadas cada una de las letras y con un signo de verificacion en color
azul dentro de un cuadrilatero naranja en la parte derecha, en la parte inferior del signo de verificacion se
encuentra la denominacién “computers” en letra cursiva naranja y mas abajo la denominacién Store en
letra cursiva azul, mientras que la marca oponente cuenta con la denominacion “DIVISERV” en azul y con
un signo de verificaciéon blanco dentro de un circulo naranja en la parte derecha. En sintesis, el hecho de
compartir la misma gama de colores no las hace confundibles ya que al comparar ambas marcas en su
conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra. ------------=---=-=---mmmmoemo oo

marca solicitada marca oponente

BB VISERY

Que, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son
disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion, pudiendo eventualmente
coexistir pacificamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Direcciéon considera oportuno mencionar
que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe
confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el analisis de esta manera (analisis en conjunto). -----

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

wetion General d y 1tdadlndusmal
Bieccion Nacional | de Probiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 656 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23040/2021 A NOMBRE DE
ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -------- remememeememememene e

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

Art. 12 REVOCAR la Resoluciéon N° 656 de fecha 28 de julio de 2022 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=-=============smnmommcnooocoe oo

(=]

Art. 2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “ALC
COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, clase 09, Expedi i

nombre de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA.

Art. 39 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“DAPOMIL”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29787/2009, A NOMBRE DE LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----

Asuncion, 1 8 W\R 202[}

VISTO: El estado actual de estos attos ¥, s=-==r=sssmmssmzascmsotmmnncimmssntmnmsmnnsonsnnansnsnnesnsumsnnsn niasmmmmonan s

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. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 20
de julio de 2023, 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. -----==-===========zzsmcsmcrmmsocooeoeee

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones
del Chdigo Procesal Civil y Penial, <= smmsmmen e mmmmmns s sttt ms s ms st o mas s s i s e

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cédigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucién; 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
G R O T BT, == e e e e e e i i e e i et o

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
“DAPOMIL” clase 05, Acta N° 29787/2009, solicitada a nombre de LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A., y dar
continuidad a su tramitaciGn,-=-=-=-========sememamemmm e et me o en e e mn e e a s esan s e men e n e rn e n

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “DAPOMIL”, Acta
N° 29787/2009, clase 05, solicitada a nombre de LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.------=-==-===--==cnonoon

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

3) NOTIFIQUESE por cédula.



DIRECCION NACIONAL DE

7™ PROPIEDAD {i‘% GOBIERNO pr. | PARAGUAI
# INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

I |
Resolucién N° | ‘Ug

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1770 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "K.LIN
Y ETIQUETA”, CLASE 21, EXPEDIENTE N° 28216/2020, A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.--=-=--== ===----

Asuncion, '] 8 W\F( ;)UZA

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de OSMAN
TRADING S.R.L.. contra la Resolucion N° 1770 de fecha 22 de septiembre de 2022, dictada por la Direccién
de MarCas, y; -----mnmmmmmmm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de OSMAN
TRADING S.R.L. e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resoluciéon N° 1770 de fecha 22 de
septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ===-===-====s==ssescsmemamacumsmmnuamcnaanancene o aaennan oo

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
L B o e

Que, en fecha 17 de mayo de 2023, el representante convencional de OSMAN TRADING S.R.L. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
31 de mayo de 2023.--------=-==-=mcsmm oo e oo e e oo e oo n e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “CLIN OFF”,
registrada con el nimero 397034 en fecha 22 de mayo de 2014 a favor de Clin Off Do Brasil S/a .../... Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.../.. No ha lugar a lo solicitado”. ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “Las denominaciones en pugna
poseen diferencias que son esenciales.../.. Las marcas enfrentadas poseen claros elementos provistos de
una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su convivencia pacifica en el
mercado.../.. La marca de mi mandante es K.LIN mientras que el del antecedente mencionado CLIN OFF, se
pronuncian de maneras totalmente diferentes../.. Varios titulares comparten la palabra KILN sin causar
riesgo de confusion con el publico consumidor: KLIN, Registro N° 420589; KLIN! CAR WASH. Registro N°
513485../.. El hecho de que Clin Off Do Brasil S/a, titular de la marca antecedente no ha promovido
oposicién contra la presente solicitud podriamos concluir que ambas pueden coexistir pacificamente.../...
Por tanto solicito dictar resolucion revocando en todas sus partes la resolucion N° 1770/2022.” -=--==-===----=--

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho mapcari
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de unf;'bde Tas: «ma(c .

a Pamela Cristaldo
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1770 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "K.LIN
Y ETIQUETA”, CLASE 21, EXPEDIENTE N° 28216/2020, A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.----=-== ==-----

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
CONSUIMEQOT @8, === === == oo e oo

En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad
de confusion entre la solicitud de registro de la marca “KLLIN y Etiqueta”, clase 21, y la marca base del
rechazo “CLIN OFF", Clase 2].----=-=-nmcommcmcm oo oo

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “K.LIN” y la marca registrada “CLIN
OFF”, se advierte que las marcas en pugna contienen extensiones disimiles y dejan una impresion muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusiéon entre dichas marcas. Si bien,
fonéticamente presentan identidad, en el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un
significado de fantasia. En ese sentido, no necesariamente causaran confusién en el seno del publico
consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.-----------=--==-=-smmmemmmroe s

Que, haciendo un analisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna “K.LIN”
(solicitante) vs “CLIN OFF” (base de rechazo) por mas que compartan el vocablo LIN no se leen de la misma
manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendran pronunciacion
semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para
afirmar que existe algin riesgo de ConfuSION.-============mmmmmm e

Que, de las diferencias ortograficas mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido
a que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas
es diferente una de Otra. ===========m=smmm e s

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cug lede
percibir en el siguiente cotejo: S

Ditecma‘,, erallmerina'
Diteccion Gengtade Propiedad Industral
Direccion Naciahdl de Propiedad Intelectual

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusiéon de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1770 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "K.LIN
Y ETIQUETA”, CLASE 21, EXPEDIENTE N° 28216/2020, ANOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.--------= -=-----

marca registrada

marca solicitada

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién.-------------------

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

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

(=]

Art.1 REVOCAR la Resolucion N° 1770 de fecha 22 de septiembre de 2022 dictada por la

Direccion de Martas, =«-=eemram=cmnamn=rme e merannsnnoassonse cmonss s i S S aass e

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “K.LIN
Y ETIQUETA”, clase 21, Expediente. N° 28216/2020, solicitada a nombre de OSMAN
$:T10) 1 () : PRSI SR

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, --------------=-=-=-=xxmmmmmmnnaee e G

Abg. Clandia Phmela Cristaldo

DircctoraGed
Direccion General de

peeal Interina
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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. ------=-=-=---

18 MAR 2024

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de RETAIL S.A.
en contra de la Resoluciéon N2 226 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por la Direccién de Asuntos
MaFCarios LIIBIOS0OE, [} =snsr-mmmuammmmsns e o s e e i o A S A o A M A B S M it

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 226 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios08.--=--=-«==-smeosemmmmecmmm e e e e

Que, en fecha 07 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6é el recurso
BT DT P ORTIR S 0 i el ek it i 1 M 5 Y 4 i 4 4 5 R I B i i S SRR S S S

Que, en fecha 01 de febrero de 2021, el representante convencional de RETAIL S.A. expreso agravios;
en fecha 02 de junio de 2021, el representante convencional de STOCK TRAVEL, y contesta el traslado de
expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolverenfecha 05 dejulio de 202, sss-smrssssmrmnsamnsenanransniuiscnpamistusans snnams s mamae i ns e At s Sam

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “..) Con relacién a la oposicion deducida,
corresponde hacer una comparacién de las marcas en conjun to y analizando las constancias obran tesen el

que la oposicion sea declarada procedente, si bien ambas marcas compartesn un radical comun, es sabido
que al momento de cotejar marcas, estas deben ser comparadas en una vision de conjunto, porque es asi
como el consumidor lo encontrara en el mercado es asi que resulta mas que posible la distincion entre una
y otra marca sin nigun parecido mas que una particula de uso comin ya que existen varis titulares que
comparten dicha particula y que coexisten sin causar riesgo de confusion.../... Entre STOCK TRAVEL Y
ETIQUETA (solicitada) y STOCK (registrada), nos damos cuenta de que no existen similitud alguna entre
una y otra tanto en el plano conceptual, fonético, como podemos apreciar por lo que no encuadra dentro
de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° inc. f).../.. No existen causales para impedir que la marca
solicitada sea registrada a favor del peticionante.../.. En atencién a las disposiciones de la Ley de Marcas, la
oposiciin deducida deviene improcedenle® -r=rsssssrr-ssmssrmmsr S mH e F S AR RS SN A oA R e s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL S.A. y manifiesta: “(..) El inferior ha
incurrido en varios errores graves al momento de dictar la Resolucién N° 226/2020../... Al contrastar la
marca registrada de mi mandante con la marca solcitda, nos damos cuenta de que en realidad,
practicamente no existen diferencias entre una y otra../.. La denominacién que pretende obtener su
registro solamente afiade el termino TRAVEL intentado de esa forma otorgarle un elemento innovade
distintivo, sin mucho éxito.../.. En cuanto a lo conceptual no podemos negar que se producird ufia idea

1 Direceisn Gcnml de Prop
Direccidn Nacion] de Proplcda
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Resolucién N° ﬁ | }a'
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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.

extremadamente similar para que los consumidores, porque hay que tener presente que la palabra STOCK
es un distintivo usado amplaiamente por mi mandante para destacar su extenso catalogo y de esta forma
diferenciar las suyas de otras que estan en el mercado.../... la denominacién STOCK TRAVEL y ETIQUETA,
no puede prosperar pues carece de los requisitos de novedad y especialidad.../... Por el contrario resultaria
un inetnto de explotacién de la notoriedad y de la reputacién de la marca registrada a nombre de mi
mandante.../... En virtud a loexpuesto a la Sefiora Directora solicito revocar integramente la Resolucién N?
226/2020. "= e

Que, contesta la expresiéon de agravios el representante convencional de STOCK TRAVEL, y
manifiesta: “(..) La Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas ’
pueden coexistir pacificamente en el mercado en razén de que si bien ambas marcas comparten el radical
comun, es sabido que al momento de cotejar las marcas, estas deben ser comparadas en una vision de
conjunto, porque es asi como el consumidor lo encontrara en el mercado es asi que resulta mas que posible
la distincién entre una y otra marca sin nigin parecido mas que una particula de uso comun.../... Ademas las
marcas se encuentran acompanadas por una etiqueta lo que las hace distintivas una de otra.../... La adversa
ha obviado el importante hecho de que las marcas enfrentadas fueron registradas para la clase 39 que
cubre: Servicios prestados por una agencia de turismo, transporte de viajeros, organizacion de viajes,
reservas de plazas para los viajes, visitas turisticas, servicios de autobuses, organizacion de excursiones,
transporte de personas y mercaderias via terrestre, aérea y fluvial.../.. Conforme lo manifestado, es obvio que
la pn'napa] actividad comercial de la firma oponente es distrjbucién y a]macenaje de productos

existe riesgo de confusion o asociacion entre las marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgo para el
consumidor ni para el comercio en general, Por lo tanto y en mérito a lo expuesto oportunamente dicte
resolucion confirmando la Resolucion N°226/2020."-----======nnmmm s m oo

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, solicitada en clase 39, con la
oponente STOCK, registrada en clase 39 bajo el Nro. 349975 y renovada bajo el N° 518344, ----------------ceoneeee

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino las Caractensncas
tipicas, la impresion genera] y]os prmapa]es e]ementos del SJgno"' En ese sentido, Correspond aTTatizar si

STOCK TRAVEL y Etiqueta  (marca solicitada) Diteccifn Ceney

: 4 Propiedad Industrial
SIIK i registrada) i ireccidn Nacional db Propiedad Intelectyal

'BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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., --=-=========sssasusnnnenmnnusmnmnmeanmmm———————————————

Que, de esta comparacién se colige que la registrada es mas extensa que la solicitada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciacién es bastante distinta, quedando asi demostrada la
diferencia en los planos ortografico y fonético. ------=-=--===msmrmemmmmm e

y

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna “STOCK TRAVEL” (viajes de valores) y STOCK (existencias) no representan la
misma idea conceptual.----=--==-=s==scommmmme oo e e e s e ne e na e e

Si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “STOCK”, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de dos vocablos, mientras que la registrada
se compone de un solo vocablo, y en conjunto deja una impresion fonética y visual muy diferente que aleja
toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas.---------==+-===sss=sacemermnacccemaceamncnmoncananee

Que, desechando el analisis fonético-gramatical-conceptual, también vemos que las marcas en pugna
poseen etiquetas muy distintivas que las hacen maés inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de las

etiquetas vemos que son notoriamente disimiles: =--=--======-===n==oneon oo oo

marca solicitada marca registrada

Stock Travel PR N >

EJrock

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos diferentes y al compararlas en su conjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion. Por tanto, existen
suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario nacional. -----------

Que, asimismo, ahondando en el anélisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que si bien las
marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, las
coberturas presentadas son bastante diferentes. La marca solicitante, “STOCK TRAVEL”, pretende cubrir
“Servicios prestados por una agencia de turismo, transporte de viajeros, organizacion 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” mientras que la marca base del rechazo, “STOCK”
cubre: “Servicios de distribucién de productos”. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos
comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran delimitados, ¢

2 48 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dllrccglpn General de Propiedad Industria]
Direccidn Naciona d’é‘Propied:d Intelectual
W
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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. ----=--s--cnsnsnmtamsammemtamsammemmeamnamnammsammemeeme e ammemn

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusiéon de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir
pacificamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. -------==-----===sssommmmsemmmmmnmaaneaaae

Art. 2¢

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

CONFIRMAR la Resoluciéon N2 226 de fecha 11 de junio de 2020 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. --------=---=====smmmmmmmmam oo

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, clase 39, Expediente. N¢ 75234/2018, solicitada a nombre de
DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. - /——aszz--------=- o mmnnnnanee

NOTIFIQUESE por Cédula, -----==============-=--- ey e e S

energl lmerina‘
de Pro iedad Industrial
d Intelectual

Directora G

Diteccion General i
Diteccion Nacional de Propieda
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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.

Asuncion, '] 8 1‘L\R ZUZI}

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de RETAIL S.A.
en contra de la Resolucién N2 290 de fecha 14 de julio de 2020, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcatios LIEIGIDSOS, Y} ssnsesssssussstuu s teasnennmn s s s sus o oo o s S e S s M S S A S S i e s S

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de RETAIL S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 290 de fecha 14 de julio de 2020, dictada por
la Direcci6n de Astuntos Marcarios Liligi0s08is-=sr=sssranasansmansnsnsmsasummnonnansenssananmnsonnamssnssnsansn s sas e o

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso
INterPUeStD,=r=rm==m~r=rrmnnamamnme e mmna e s e o o R e e S e A S St SRS A R S A AR RS TR RS A

Que, en fecha 01 de febrero de 2021, el representante convencional de RETAIL S.A. expres6 agravios;
en fecha 02 de junio de 2021, el representante convencional de STOCK TRAVEL, y contesta el traslado de
expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 05 de julio:de 202, --~=-=mer-n=mmesnammracmmnemnnmenmmnnccmnean s nensnmomamarmas e o on o se non sncis S s s a s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Con relacion a la oposicion deducida,
corresponde hacer una comparacién de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el
expediente..../.. Nos damos cuenta que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para
que la oposicion sea declarada procedente, si bien ambas marcas compartesn un radical comun, es sabido
que al momento de cotejar marcas, estas deben ser comparadas en una visién de conjunto, porque es asi
como el consumidor lo encontrara en el mercado es asi que resulta mas que posible la distincion entre una
y otra marca sin nigun parecido mas que una particula de uso comiin ya que existen varis titulares que
comparten dicha particula y que coexisten sin causar riesgo de confusioén.../.. Entre STOCK TRAVEL Y
ETIQUETA (solicitada) y STOCK (registrada), nos damos cuenta de que no existen similitud alguna entre
una y otra tanto en el plano conceptual, fonético, como podemos apreciar por lo que no encuadra dentro
de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° inc. f).../.. No existen causales para impedir que la marca
solicitada sea registrada a favor del peticionante.../.. En atencién a las disposiciones de la Ley de Marcas, la
oposicion deducida deviene iImprocedente” -====--====--===smmssssrmmmne oo ooooosoossssoosssssosssososensosee oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RETAIL S.A. y manifiesta: “(..) El inferior ha

marca registrada de mi mandante con la marca solcitada, nos damos cuenta de que en realidad,
practicamente no existen diferencias entre una y otra../.. La denominacién que pretende obtener su

Cn aldo
A eme ntecrina
Direccidn Nacional de Propiedad
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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

extremadamente similar para que los consumidores, porque hay que tener presente que la palabra STOCK
es un distintivo usado ampliaamente por mi mandante para destacar su extenso catalogo y de esta forma
diferenciar las suyas de otras que estan en el mercado.../... la denominacion STOCK TRAVEL y ETIQUETA,
no puede prosperar pues carece de los requisitos de novedad y especialidad.../... Por el contrario resultaria
un inetnto de explotacion de la notoriedad y de la reputacién de la marca registrada a nombre de mi
mandan te.../... En virtud a loexpuesto a la Senora Directora solicito revocar integramente la Resolucion N°
290/2020. "-====mmmm e e

Que, contesta la expresién de agravios el representante convencional de STOCK TRAVEL, y
manifiesta: “(..) La Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas
pueden coexistir pacificamente en el mercado en razén de que si bien ambas marcas comparten el radical
comun, es sabido que al momento de cotejar las marcas, estas deben ser comparadas en una vision de
conjunto, porque es asi como el consumidor lo encontrara en el mercado es asi que resulta mas que posible
la distincion entre una y otra marca sin ninguin parecido mas que una particula de uso comun.../... Ademas
las marcas se encuentran acompanadas por una etiqueta lo que las hace distintivas una de otra.../.. La
adversa ha obviado el importante hecho de que las marcas enfrentadas fueron registradas para la clase 43
que cubre: Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones,
campamentos y hogares turisticos, servicios de restaurante.../.. Conforme lo manifestado, es obvio que la
principal actividad comercial de la firma oponente es distribucién y almacenaje de productos relacionados
con un supermercado.../... Estamos seguros que la Sefiora Directora sabra apreciar que no existe riesgo de
confusion o asociacion entre las marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgo para el consumidor ni
para el comercio en general, Por lo tanto y en mérito a lo expuesto oportunamente dicte resolucién
confirmando la Resolucion N° 226/2020."----========mmmm e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, solicitada en clase 43, con la
oponente STOCK EMPORIO, registrada en clase 43 bajo el N2 407714.----------=cnmmmmmmmmmmec el

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que:
‘Para apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes 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 aratizados

STOCK TRAVEL y Etiqueta  (marca solicitada)
STOCK EMPORIO (marca registrada)

'BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.



DIRECCION NACIONAL DE

@PROPIEDAD @GOBIERNO pe.. | PARAGUAI
# INTELECTUAL ? PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

ResolucionN°__ || | | ?

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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.

Que, de esta comparacion se colige que la registrada es mas extensa que la solicitada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciacién es bastante distinta, quedando asi demostrada la
diferencia en los planos ortografico y fonético. --=---===s==emmmmmm e

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna “STOCK TRAVEL” (viajes de valores) y STOCK EMPORIO (emporio de acciones)
no representan la misma idea conceptuial.~--ss«ssncsamasmsmnucsaennnsmtstuansmisasnnn amnssnmnannnansssnnsanse i nta nanns

Si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “STOCK”, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de dos vocablos, mientras que la registrada
se compone de un solo vocablo, y en conjunto deja una impresion fonética y visual muy diferente que aleja
toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas.-----=---========ssmssmmmre oo

Que, desechando el analisis fonético-gramatical-conceptual, 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
denominativa.

Stock Travel

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos diferentes y al compararlas en su conjunto,
son disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién. Por tanto, existen
suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario nacional. -----------

Que, asimismo, ahondando en el andlisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que si bien las
marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, las
coberturas presentadas son bastante diferentes. La marca solicitante, “STOCK TRAVEL”, pretende cubrir
“Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones,
campamentos y hogares turisticos, servicios de restaurante” mientras que la marca base del rechazo,
“STOCK EMPORIO” cubre: “Servicios cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, en bares,
restaurantes, patio de comidas”. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el
mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran delimitados, extremo q
las posibilidades de confusion para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre

/
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, 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. = =

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si y podran coexistir

pacificamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. ------==---=====s-==smmmsmmmemmncnnnnoe

Art. 12

Art, 2°

Art. 32

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

CONFIRMAR la Resolucién N2 290 de fecha 14 de julio de 2020 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------====-====s=smsmmmmmm oo os

ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “STOCK
TRAVEL Y ETIQUETA”, clase 43, Expediente. N2 77429/2018, solicitada a nombre de
DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE.

NOTIFIQUESE por Cédula. ------================2znxzzzszuuo-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA', CLASE 09, EXPEDIENTE N 17146/2020, SOLICITADA
POR PROMINT S.A. ------n---- -- --

Asuncién, |8 MAR ZUl4

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PROMINT S.A.
contra la Resolucién N° 796 de fecha 10 de abril de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; ----=---=-------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de PROMINT S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 796 de fecha 10 de junio de 2021, dictada por
18 DIreCEiOn @6 RARTRRS, =~=«== = o nor e i o o o A o 2 e e A e i

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion iNterPUEstD, s« =rsrmssmn-msssrsssepunensnmmsnuinnusmuassancs taks sausassntnnnsstnhtetss hEamanassatsnnmgasasnnusnssn

Que, en fecha 10 de abril de 2023, el representante convencional de PROMINT S.A. expres6 agravios.
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril
A RSP SRR TR RS SES SN TTE——

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. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.../... QR es la evolucion
del cédigo de barras. Es un médulo para almacenar informacién en una matriz de puntos o en un cédigo de
barras bidimensional.” En consecuencia, no ha lugar alo solicitado”.-----------=----=====r==snencooccrmccrroaoracaaoe

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..) La
marca cuyo registro se solicita es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a
lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas.../.. Es una denominacion conformada por un conjunto
de denominaciones o palabras y debe ser analizada en su conjunto.../... Que la motivacién de la resolucién
de rechazo sea unicamente un analisis segmentado a la denominacion QR SAFE SISTEMA DE
EMERGENCIA CRITICA, en cualquiera de sus acepciones, es altamente arbitraria, pues la misma constituye
una parte del conjunto, no por separado, proviene de la finalidad de signar o dotar a la denominacién de
una cualidad especifica, debjdo a la vastedad y amplia gama de prestaciones yasjstencfa que ofrece la clase

inmediata en casos de emergencias médicas criticas.../.. Tenemos en nuestra propia Direccién de Marcas un
sinntimero de registros que utilizan la sigla QR, concedidos y que tienen la misma cualidad alegada para el
rechazo de la presente solicitud../.. Entre ellos podemos citar QR BANCARD; VENTAS QR BANCARD; QR
QUINTA REAL; METALVAC QR PLUS e incluso la propia marca solicitada estd concedida y plenamen

Abg els-Eristaldo

Ditectora Gencrl Tnterina
Direccion General de Propiedad Industrial
Direccion Nzclaml de Propiedad Intelectua]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA
POR PROMIENT 5. =-xsmmssrmss st s e i =4 i 5 ki i s i

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
JEEET PSSO, »aue=sunasssnsn s usee s s e e e e S e B B e S S A e S A R U e w oo

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacioén 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
“QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA” fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Todos los productos comprendidos en la clase

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “QR SAFE SISTEMA DE
EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacién usual de los servicios que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacién “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA” no constituye el
nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 09 del nomenclador internacional.-----------

Que, esta Direcciéon entiende que la solicitud de registro “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA
CRITICA” es el resultado de la conjuncién de cuatro palabras, las cuales en su conjunto proyectan una
nueva denominacién, novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el
signo solicitado no designa al género o ala especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la
designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa,
no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o
o e g} oL R

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. "--==-===========nmm oo

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

*Abg. Claud{a Pamy istaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA
POR PROMINT S.A. ------n-snmsmmsmmsmmemmsmmsmmmnnnees .

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 que cuentan con denominaciones que incluyen la expresion “QR”. En ese sentido, segin la
busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las
siguientes: QR BANCARD, Registro N° 550828 a nombre de BANCARD S.A., SOFTSHOP - PAGOS QR,
Registro N° 550660 a nombre de SOFTSHOP S.A.; VENTAS QR Bancard, Registro N° 550605 a nombre de
BANCARD S.A.----nmcnememm e e oo nnen oo oooooo oo

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

Que, siendo asi, el vocablo “QR” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el analisis ya que los vocablos de uso comtn pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comuin o necesario en el comercio”. Asi las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolucién
recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre competencia en el
mercado.dispuesto en la Constitucién Nacional, Art. 107, -=-rrw=smmm=emnzsmnsmromnnasecmmnsmmemumnecnan e amnneeanane e

Que, tal y como lo menciona el solicitante, cuenta el registro marcario de la marca QR SAFE SISTEMA
DE EMERGENCIA CRITICA registrada bajo el N° 520238, clase 38. En ese sentido, sencillamente, el
solicitante pretende ampliar su proteccion sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----------=---=----------

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 14 el Examinador
menciond que no se habian encontrado antecedentes, ni prohibiciones que impidan el registro, y a criterio
de esta Direccion General entiende que la denominacion solicitada no incurre en la prohibicion sefialada
por el A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 09, resultando una
denominacion novedosa Y original.--s--sssse-mssrrmcessasuassnissumandsmsensunsansnassnresunnssssasessbatssimusscsonmasnsacs

Que otro elemento relevante alahorade anallzar la d15t1nt1v1dad u orlglnahdad e un signo margario

al Ipterina
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' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA 'Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA
POR PROMINT S.A. ---- - - -

@ﬂfsaﬁe

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién considera que es un signo que posee las .
caracteristicas necesarias para 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. 12 REVOCAR la Resolucién N° 796 de fecha 10 de junio de 2021 dictada por la Direccién de
MArEAS, ~====== == mmmmmmm e e e e e oo o oo oo e e e e e o o e

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, clase 09,
solicitada a nombre de PROMINT S.A.--------=-==mmmmmmemcmmee e ececeece N

(<]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cedula\ ------------------------

iteccion Gen igdad Industrial
Direccidn Nacional de Propigdad Intelecrual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA', CLASE 42, EXPEDIENTE N 17149/2020, SOLICITADA
POR PROMINT S/A, --ssmsmwsnsremsmssnuaumnrsmasmennssamsmmennen - -

Asuncion, 18 ; '\ /1J2/+

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PROMINT S.A.
contra la Resolucion N° 795 de fecha 10 de abril de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----=----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de PROMINT S.A. e
interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N° 795 de fecha 10 de junio de 2021, dictada por
la Direccitn de Marcas, -=«---se=sesssstneonemmcneonnannanenennn o ancanae s ma mm o e s et m e m e n s w e e R e

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APEIATTON IO BRI e ==nmremns it s s o /0 B 3 i s e

Que, en fecha 10 de abril de 2023, el representante convencional de PROMINT S.A. expreso agravios.
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril
(@ 21023, womsmenemmsisn s mmsns smta s s i 2 S S o S S S e 4 e e e e e e

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. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.../... QR es la evolucion
del cédigo de barras. Es un médulo para almacenar informacién en una matriz de puntos o en un cédigo de
barras bidimensional.” En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado”.--------==============scssmcmcesmcmonoooe oo

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(..) La
marca cuyo registro se solicita es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a
lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas.../.. Es una denominacién conformada por un conjunto
de denominaciones o palabras y debe ser analizada en su conjunto.../... Que la motivacién de la resolucion
de rechazo sea unicamente un andlisis segmentado a la denominacién QR SAFE SISTEMA DE
EMERGENCIA CRITICA, en cualquiera de sus acepciones, es altamente arbitraria, pues la misma constituye
una parte del conjunto, no por separado, proviene de la finalidad de signar o dotar a la denominacion de
una cualidad especifica, debido a la vastedad y amplia gama de prestaciones y asistencia que ofrece la clase
42../.. En este caso las siglas QR son netamente de fantasia y hace referencia a un sevicio de respuesta
inmediata en casos de emergencias médicas criticas.../.. Tenemos en nuestra propia Direccién de Marcas un
sinntimero de registros que utilizan la sigla QR, concedidos y que tienen la misma cualidad alegada para el
rechazo de la presente solicitud.../.. Entre ellos podemos citar QR BANCARD; VENTAS QR BANCARD; QR
QUINTA REAL; METALVAC QR PLUS e incluso la propia marca solicitada estd concedida y plenamente
vigente. por ]o que aqui se esta haCIendo extenszva un derecho p/enamente adquirido y Vlgente Pox Jo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA
POR PROMINT S.A. -- ST . S

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IENCETPIUESTEY, ~rmmmmmm = m e e o o o e o i o i T o 8 P A e

Que, la jurisprudencia y doctrina més 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 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
“QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA” fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del ‘
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Servicios de actualizacion de software,
alojamiento de sitios informaticos, alquiler de software, alquiler de ordenadores, analisis de sistemas
informaticos, programacién de computadoras, consultoria en software, recuperacion de datos
informaticos, diseno de sistemas informaticos, disefio de software, creacion y mantenimiento de sitios web
para terceros, mantenimiento de software, programacion de ordenadores, provision de motores de
biisqueda para INternet”. === -=======mmm oo

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “QR SAFE SISTEMA DE
EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominaciéon “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA” no constituye el
nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 42 del nomenclador internacional.-----------

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA
CRITICA” es el resultado de la conjuncién de cuatro palabras, las cuales en su conjunto proyectan una
nueva denominacién, novedosa y original y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el ‘
signo solicitado no designa al género o ala especie de los servicios cuya proteccién solicita, ni constituye la
designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa,
no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o
4Tl a g} o1 R

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=mmmm oo

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 referepciaala

naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente ¢
: . Abg- Clay di
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA
POR PROMINT S.A, ---sssessmencnmemmmmnmome oo e e —

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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones que incluyen la expresiéon “QR”. En ese sentido, segin la
busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las
siguientes: QR BANCARD, Registro N° 550828 a nombre de BANCARD S.A., SOFTSHOP - PAGOS QR,
Registro N° 550660 a nombre de SOFTSHOP S.A.; VENTAS QR Bancard, Registro N° 550605 a nombre de
2 Y O B

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

Que, siendo asi, el vocablo “QR” 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 el comercio”. Asi las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolucién
recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre competencia en el
mercado dispuesto en la Constitucién Nacional, Art. 107, ---==-==-zsssmmmmmmommmmooe oo oo

Que, tal y como lo menciona el solicitante, cuenta el registro marcario de la marca QR SAFE SISTEMA
DE EMERGENCIA CRITICA registrada bajo el N° 520238, clase 38. En ese sentido, sencillamente, el
solicitante pretende ampliar su proteccion sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----==----=-----===------

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 14 el Examinador
menciond que no se habian encontrado antecedentes, ni prohibiciones que impidan el registro, y a criterio
de esta Direcciéon General entiende que la denominacion solicitada no incurre en la prohibicién sefialada
por el A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 42, resultando una
denominacion novedosa ¥ Original. ==--s»---rrsatsmmssasnsuste sunsmssmsmns soassmen s nan e s saa S ass s ass Sos s S s

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

1 Cristaldo
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! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusién de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE
SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA
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Tia de e=ime

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccién considera que es un signo que posee las .
caracteristicas necesarias para 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 Resolucion N° 795 de fecha 10 de junio de 2021 dictada por la Direccién de
Marcas.

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula,---s----cssm-mscssarmrmerarmemanaces AR

Direttora Ge
Direccion General de Pr cd a Industrial
Dirgecion Nacional de Propjedzd Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SOLBET”, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 05689/2022.------ A SRR SR S R = S e e e e =

t\(

Asuncion, 2 2 ,ur\ Lu

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por la representante convencional de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. en contra de la Resolucién N2 590 de fecha 23 de agosto de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litiglosos, y; ===--==-===-==xmmssmmmrmsm oo

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de
@ ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion Ne 590
de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.-------------=---=-------

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L e

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023, el representante convencional de ENTRETENIMIENTOS DEL
SUR S.A. expres6 agravios; en fecha 25 de enero de 2024, el representante convencional de ONLINE
GAMING S.A.C. presenté el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 30 de enero de 2024 se llamé
Autos para Resolver; en fecha 31 de enero de 2024, el representante convencional de DARUMA SAM S.A.
present6 el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 01 de febrero de 2024 se llamé Autos para
RSO M. 2= asmcmamsmmsameman cio s e e i e A 2 R = P T P S SRR i

CONSIDERANDO:

. Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Realizado el analisis sobre la viabilidad o no del
registro de la marca solicitada SOLBET ante la oposicién deducida en base al registro de la marca
BETGIANK inscripta en las clases 35, 38, 41 y 43 respectivamente, se deduce que la pugna entre ambas
denominaciones deviene por la significacion conceptual de las mismas, ya que ambas evocan el mismo
concepto, por lo que que se concluye que la marca solicitada no puede ser concedida,, ya que se estaria
dilucidando a la denominacion debidamente amparada.../... En cuanto a la oposicion deducida por ONLINE
GAMING S.A.C. se constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de de provocar
confusion y asociacion entre los mismos, y de los argumentos esgrimidos por la oponente podemos deducir
que a este le asiste mejor derecho por cuanto que la misma se encuentra debidamente protegida en pais de
origen (Perd).../.. Si bien es cierto que en nuestra legislacion marcaria se encuentra establecida el principio
de la prioridad para la obtencion del derecho solicitado, no es menos cierto que en la etapa procesal el
oponente ha demostrado, que posee mejor derecho sobre la marca SOLBET por tenerla debidamente
protegida en su pais de origen previa a su solicitud en Paraguay.../.. Vemos claramente que hay un riesgo de
confusién o asociacion, directa o indirectamente, con relacién a las marcas registradas de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comun.../.. De conformidad a la Ley N2 1294/98 de Marcas,
esta Direccion concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas procedentes”------=---=---=----

gel Peralta
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SOLBET”, CLASE 41, EXPEDIENTE N 05689/2022, ---------===n=xr=xmsxmmxsmmsmsrmmsemmsmmsmsnsen e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. y manifiesta:
“(..) la resolucién recurrida resulta completamente arbitraria, incongruente e injusta, no refleja un analisis
exhaustivo por parte de la autoridad competente../.. Presenta una serie de deficiencias que resultan
cuestionables parece ignorar elementos claves, ya que no se aborda la diferencia y distincién entre las
marcas en disputa.../.. La afirmacién de que ambas evocan el mismo concepto carece de fundamento sélido,
ya que no se proporciona un andlisis detallado de las caracteristicas de cada una.../.. Es importante senalar
que mi mandante es titular de las marcas BET24HS en las clases 09 y 41.../... Esta posesion de derechos de
propiedad intelectual impide cualquier posibilidad de dilucién de las marcas, siendo mi mandante el titular
legitimo.../.. Resulta incomprensible que la resolucion no haya tenido en cuenta esta informacion

protegida a nombre de ONLINE GAMING S.A.C en su pais de origen, Perti.../.. Queremos destacar que la
firma ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. es titular de las marcas CASINO DEL SOL, CASINO DEL SOL
ONLINE, SLOTS DEL SOL, SLOTS DEL SOL ONLINE.../... Siendo el elemento SOL el principal y distintivo en

consiste en la union de las marcas registradas SOL y BET24HS, por lo que se demuestra que de ninguna
manera se ha actuado con mala fe ya que ambas pertenecen a mi mandante.../.. En conclusién, rechazamos
la alegacion de competencia desleal y dilucion de marca.../... Solicitamos respetuosamente la revocacion de
la resolucion en cuestion, basdndonos en los argumentos presenatados(..)”.-=====================sszmcsocmococmon-

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante ONLINE GAMING S.A.C. bajo patrocinio del Abg.
ALEJANDRO JOSE PIERA VALDES, y manifiesta: “..) Haciendo nuevamente el cotejo entre las
denominaciones en pugna, tenemos que entre la marca SOLBET, solicitada por ENTRETENIMIENTOS DEL
SUR S.A. a la denominacién SOLBET solicitada en Paraguay y registrada en su pais de origen a nombre de
mi mandante.../... La identidad referida se percibe claramente en todos los planos, de ahi, que al realizar una
simple confrontacién de las marcas en cuestion, nos resulta dificil encontrar elementos que pudieran
distorsionar el criterio de la Sefiora Directora..../... Existe plena identidad en los planos grafico, ortografico y
fonético, resultando de ello que existe posibilidad de confusion y no podran coexistir pacificamente en el
mercado sin causar perjuicios al publico consumidor.../.. La recurrente sostiene que el registro de la marca
SOLBET que han solicitado en la clase 41 debe ser concedido debido a que dicha marca consiste en la union
de las marcas registradas SOL y BET24HS.../... Al respecto estamos en total desacuerdo con lo manifestado
por el recurrente ya que de ninguna manera puede pretender de la marca en base a que es titular de los
registros citados, ya que la marca SOLBET es una marca completamente distinta a las concedidas.../...
Consideramos que se debe confirmar el rechazo de la marca solicitada fundado en lo dispuesto en nuestra

para proteger servicios de la clase 41, existiendo una relacion directa en cuanto a los servicios
comercializados y amparados por las mismas.../.. La eventual coexistencia de ambas marcas en el mercado
lesionaria los intereses del ptublico consumidor.../.. Resulta claro que la conducta de la adversa esta
comprendida en la situacion prevista en el Art. 81 inc. a).../.. La denominacién de la marca solicitada por la
adversa no puede ser fruto de casualidad, sino que se trata de una acto deliberado con la intencién de

Que, el representante convencional de la firma oponente DARUMA SAM S.A., contesta el traslado de
agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: “(..) En su escrito de expresion de agravios, la recurrente
presenta argumentos falaces y faltos de total asentamiento juridico, puesto que la resolucién hoy recurrida
ha realizado cabal y fehacientemente todos y cada uno de los pasos en forma acabada.../... Al analizar las

1 Peralta
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 590 DE FECHA 23
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "SOLBET”, CLASE 41, EXPEDIENTE N2 05689/2022,--------r---s--n-nesnxnsmrmsmsmzmmsmemssmememnememen

grafica, como visualmente, no tienen parangén alguno, pues constituyen dos realidades en extremo
similares, que comparten denominaciones similares, por la utilizacion del sustantivo BET (APUESTA) en
ambas marcas.../.. La recurrente aduce, pero no prueba que se haya realizado agravio alguno en la
resolucion recurrida, tampoco ha demostrado los extremos que esgrime.../... Que a fin de que su agravio
tenga efecto, debe ser probado suficientemente su gestién o los hechos y/o actos procesales que lo

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
T TIN5 s i 4 i i e i 50 i 8 i A

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion recurrida, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: “SOLBET”
(solicitada en clase 41) y “SOLBET” (oponente registrada en el extranjero en clase 41) y BETGIANK
(oponente registrada en la clase 35, 38, 415 43)), ==msssssssmmsscnsasme s sasnsonnmunnsnsmasns nunnssssmesn nsks s rup e s ea

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visiéon en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusién entre ellos. -----------

Que, en primer lugar, corresponde determinar el DERECHO DE PRELACION conforme al articulo 12°
de la Ley N2 5904/98 que 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”. En ese sentido,
analizando la primera oposicion, las marcas en pugna a la luz del precepto legal mencionado anteriormente,
puede comprobarse que la solicitud de autos de registro de marca ha sido presentada en fecha 02 de
febrero de 2022, bajo Acta N° 2205689 mientras que la marca base de oposiciéon -SOLBET- ha sido
presentada en fecha posterior a la solicitud afectada por la oposicién, concretamente el 10 de mayo de 2022
bajo acta N° 2235893. De ello se colige que la solicitud de autos, propiedad de ENTRETENIMIENTOS DEL
SUR S.A,, es la que tiene el derecho de prelacion por ser su solicitud previa a la oponente.----------=----=-------

Que, en cuanto a la segunda oposicion, analizando desde el punto de vista ortografico y fonético de la
marca solicitada “SOLBET” y la marca oponente “BETGIANK”, se advierte que no necesariamente causaran
confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya
que en conjunto dejan una impresion fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que
exista una corifusion eritre dichas MATCAS, ~-~-~mmrro===nrecssromassnesresasmassnsstn s donaarans s st SR R R SR e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones SOLBET
(solicitada), y BETGIANK (base de oposicién), se comparte el vocablo “BET”, existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtn la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentra registrada la marca PYBET, clase 41, Registro N°
504074 a nombre de Nb Entertainment S.a.; BETAZ, clase 41, Registro N° 404794 a nombre de Marcos

Abg)Angel Peralta |
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Que, al respecto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia y
expresa: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusion es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la
inconfundibilidad, y asf se 1o ha reconocido.™. ----=-========sermememm oo

Que, tal y como lo menciona el solicitante, ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. cuenta el registro
marcario de la marca BET24HS en la clase 41, Registro N° 462840 y BET24HS en la clase 9, Registro N°
462261, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria
el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente.

Que, adicionalmente cabe destacar que la firma ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. es titular de las
marcas CASINO DEL SOL Registro N° 547801; CASINO DEL SOL ONLINE Registro N° 547800; SLOTS DEL
SOL Registro N° 552994, 552993y 552992 , SLOTS DEL SOL ONLINE Registro N° 552991, 552990, 552989. Que
asi las cosas, siendo el elemento SOL el principal, notamos que la denominacién “SOLBET” consiste en la
uni6n del elemento SOL y BET24HS ya registradas,----==--=-=======x=-mmsmem oo e ee e e

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada “SOLBET” no causaria riesgo de confusién o de asociacion con las marcas oponentes, asi como
tampoco menoscabaria los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde REVOCAR la resolucion
TECUITIAA, === mm oo e

Que, por Resolucion N° 131, de fecha 15 de marzo de 2024, se designa Encargado de Despacho de la
Direccién General de Propiedad Industrial al Director de Asesorfa Juridica, Abg. Angel Marfa Peralta
Heisecke, del 19 al 23 de marzo de 2024.----------mmmmmmm oo

POR TANTO,
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art.1° REVOCAR la Resolucion N2 590 de fecha 23 de agosto 2023 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LitigioSs0s. ==========-mnnmnemmm oo

Art, 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SOLBET”, clase 41, Expediente N° 05689/2022, solicitada a nombre de
ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A..<--s-x-xnsmssmsamremaamsanamna s meamsm e
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Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula.

! “DERECHO DE MARCAS’” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeleda Perrot, 2017 - D C'(’UNW’M' de P'OPﬂdad Intelectual




DIRECCION NACIONAL DE

™ PROPIEDAD * GOBIERNO pr. | PARAGUAI
* INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N° O 1 1 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 741 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38724/2014, SOLICITADA POR GLORIA
Y NN ——

Asuncioén, 25 W\R 202’&

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA
S.A. contra la Resolucion N° 741 de fecha 26 de abril de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LIt FIO80S; ] srerr s e e e e o S 4 S S S i i e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GLORIA S.A.
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 741 de fecha 26 de abril de 2018, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litiglog0s, «=------======mssmmmammm oo cmcncacboia e mama e e oo e maa e s oo

Que, en fecha 06 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. solicité la
suspension de tramites en base a la Accion de Cancelacion de Registro de Marca por falta de uso en contra
del registro de marca ECOLAC; y en fecha 08 de octubre de 2022 se levanta la suspension.------------=----------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expreso
agravios; y en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dej6 de usary se o autos para reSOIVer, ~-~-=r===r-=rromsmes-mmmesmancsmessmsnaremnamcsensan conan en oo RS s n s dn s s e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Del cotejo entre ambos signos ECOLAT (solicitada) y
ECOLAC (registrados) nos damos cuenta de que existe un gran parecido en la denominacién y la clase, por
lo que existe gran riesgo de confusion entre ambas marcas, ya que la denominacién y la clase son
practicamente idénticas .../... es criterio de esta Direccién denegar el registro de la solicitud propuesta (...)"---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Ponemos a conocimiento que la
accion de cancelacién iniciada en contra del registro de la marca base de oposicion “GLORIA S.A. C/COOP.
DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO” ha concluido
favorablemente a los intereses del Solicitante mediante la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio
de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tom6 conocimiento de
la SD N° 387/20 y la cancelacion del registro fue asentada en los registro de la DINAPI mediante providencia

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre A
T VSl
INLETPUEStD.s---sssrsssmsnartnsmasauantnas s N
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Resolucion N° O ] 1 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 741 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38724/2014, SOLICITADA POR GLORIA
S.A, memmsrmmemensem s oo oo e e e

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposicion, se encuentran vigentes. En
este sentido, seglin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca “ECOLAC” en clase 30 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387
del 25 de Setiembre de 2020; y con relacion el Registro No. 424492 de la marca “ECOLAC” en clase 29 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N°
112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.--------------------

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposicién, 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 “ECOLAT”, solicitada por GLORIA S.A. --------=---nnssmmmsmmmms oo

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 741 de fecha 26 de abril de 2018, dictada Direccién de Asuntos
Marcarios Liligios0 s« «essunesasunananin st s s pn = ha s an ka0 S 8 Hammm kS RS SR AR R A

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de marca “ECQLAT”, ¢fasé
30, Expediente N° 38724/2014 presentada por GLORIA S.A.

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula.




DIRECCION NACIONAL DE

. PROPIEDAD UGOBIERNODEL PARAGUAI
\ ' INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N° (! 1 1 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1685 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT”, CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38723/2014, SOLICITADA POR GLORIA
Y ——— A T O L RSN

Asuncién, 25 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA
S.A. contra la Resolucién N° 1685 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitIgios0s, Y --=--a-=esemcmnmco ot nsaaeinansessnvan et anean s m e e s e s s s e s S a n e nn sn mn m o s mn S mn cnw e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma
GLORIA S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resoluciéon N° 1685 de fecha 16 de agosto de 2018,
dictada per la Direccion de Asuntos Marearios Litigio§08. =======s=sa=ccucssmcanammnsensnmnsccnncnmmammuuanmamansmmanaas

Que, en fecha 07 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedio6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. solicit6 la
suspension de tramites en base a la Accion de Cancelacion de Registro de Marca por falta de uso en contra
del registro de marca ECOLAC; y en fecha 08 de octubre de 2022 se levanta la suspension.-----------------------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expres6
agravios; y en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dej6-de usary se llamo autos para YeSRINEr, ~-~=--==-=rmr=mn=mmrmamnarmccmremns e seameensman s e o s mannns mnenon

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(..) Analizando las marcas ECOLAT (marca solicitada) vs.
ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el
aspecto denominativo, ortografico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada .../... es
criterio de esta Direccién rechazar la presente solicitud (...)".-=-==-================ssssmmmmmcemoocooooocoocoooooo oo

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Ponemos a conocimiento que las
acciones de cancelacion iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposicién “GLORIA S.A.
C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACION DE REGISTRO DE
MARCA” N° 376/18 y “GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACION DE
MARCA POR FALTA DE USO” N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante
mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio
de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tomé conocimiento de
la SD N° 387/20 y la cancelacién del registro fue asentada en los registro de la DINAPI mediante providencia
de fecha 24 de marzo de 2021 ../.. teniendo en cuenta la cancelacion de la marca base de oposicion
corresponde revocar 1a reSOUCION(...) " ===========m == mm oo oo oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la pracedericiazo né del recuyso
INEEIPUESTO.====mmm s m oo A ) R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1685 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT”, CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38723/2014, SOLICITADA POR GLORIA
N ———— - R ——

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposicion, se encuentran vigentes. En
este sentido, seglin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca “ECOLAC” en clase 30 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387
del 25 de Setiembre de 2020; y con relacion el Registro No. 424492 de la marca “ECOLAC” en clase 29 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N°
112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.------=--------=----

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposicion, 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 “ECOLAT”, solicitada por GLORIA S.A. --------======s=mmmmmmmemmeoeoeeeo

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 1685 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada Direccién de
AsSuntos Marcarios Litiglos0s.-========mmsmmm oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud defegis T”, clase

32, Expediente N° 38723/2014 presentada por GLORIA S.A.

Art.3° NOTIFIQUESE por Cédula.------=---=------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1686 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT Y ETIQUETA”, CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38722/2014, SOLICITADA
POR GLORIA S.A.

Asuncioén, 25 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA
S.A. contra la Resolucién N° 1686 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Direcciéon de Asuntos
Marcarios LItIZI0S0S, Y; «======mmmmmmmmm oo oo o e oo e oo e s

RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma
GLORIA S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1686 de fecha 16 de agosto de 2018,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s. ==-===-========nmmmmmmmm oo

Que, en fecha 07 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. solicito la
suspension de tramites en base a la Accion de Cancelacion de Registro de Marca por falta de uso en contra
del registro de marca ECOLAC; y en fecha 15 de febrero de 2022 se levanta la suspension.------------------------

Que, en fecha 19 de mayo de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expres6 agravios; y
en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del oponente por
no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dejé de usary
se llamo autos para reSOIVer, -seessnmcasceoismmoasnnsencnnnnastusssannmnronsomsamsrnnnastnasenmesmat s e snr Smn s s n s e s

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Analizando las marcas ECOLAT Y ETIQUETA (marca
solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas
semejanzas en el aspecto denominativo, ortografico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda
descartada .../... es criterio de esta Direccion rechazar la presente solicitud (...)".-=====================s==zsmomooev

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Ponemos a conocimiento que las
acciones de cancelacion iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposicién “GLORIA S.A.
C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACION DE REGISTRO DE
MARCA” N° 376/18 y “GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACION DE
MARCA POR FALTA DE USO” N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante
mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio
de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tomé conocimiento de
la SD N° 387/20 y la cancelacion del registro fue asentada en los registro de la DINAPI mediante providencia
de fecha 24 de marzo de 2021 ../.. teniendo en cuenta la cancelacion de la marca base de oposicién
comesponde revocar Ja reSOIICIONN .., || m--rnssossrossinsssapnesntnasssnsssannsssaes seuunk iR s sn s Aws s aeos o mmam P RaT S 4 Ams
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Resolucién N°!i l 1 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1686 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT Y ETIQUETA', CLASE 32, EXPEDIENTE N* 38722/2014, SOLICITADA
POR GLORIA S.A. . S N———

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposicion, se encuentran vigentes. En
este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca “ECOLAC” en clase 30 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387
del 25 de Setiembre de 2020; y con relacion el Registro No. 424492 de la marca “ECOLAC” en clase 29 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N°
112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.----------==--------

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposicién, 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 “ECOLAT Y ETIQUETA”, solicitada por GLORIA S.A. --------=---=-=mcmnnmmnannes

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1686 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada Direccién de
ASUNtos Marcatios LGOS 08, = - =srosanmmmnmennmavasmsmtanpnss =i tue i aa e s e s s sa s

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucic’m de tramites de la solicitud de

Art.3*  NOTIFIQUESE por Cédula,-----s-----m--rmnre- -,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 399 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38727/2014, SOLICITADA POR GLORIA
o WL — . S

Asuncion, 9 § JIAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA
S.A. contra la Resolucion N° 399 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada por la Direcciéon de Asuntos
Marcaiios LITIZIOB0S, Y «emmsmsmns s s it e € e S s A S i i

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GLORIA S.A. e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 399 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LITGIOS0S, csesmesssmsmsmemsmrsrste s s o n S Sa i e e s e i

Que, en fecha 07 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de GLORIA S.A. solicit6 la
suspension de tramites en base a la Accién de Cancelaciéon de Registro de Marca por falta de uso en contra
del registro de marca ECOLAC; y en fecha 15 de febrero de 2022 se levanta la suspension.-------------=---------

Que, en fecha 19 de mayo de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expres0 agravios; y
en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del oponente por
no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usary
se llamo autos para reSOIVer, —-=--==-==n=msemmmmmm oo o e oo oo oo oo oo

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida considera: “(...) Analizando las marcas ECOLAT (marca solicitada) vs.
ECOLAC (marcas oponentes) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en
el aspecto denominativo, ortografico, fonético y visual, por lo que una coexistencia queda descartada .../...
las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas .../... es criterio de esta Direccion
rechazar Ja presente SONEULIL,. ) 3 -nrrmmmrormrmrr e m e o cm o man s n AR S AR 5 e S A S S SRR B R R

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Ponemos a conocimiento que las
acciones de cancelacion iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposicién “GLORIA S.A.
C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACION DE REGISTRO DE
MARCA” N° 376/18 y “GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACION DE
MARCA POR FALTA DE USO” N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante
mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio
de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tom6 conocimiento de
la SD N° 387/20 y la cancelacién del registro fue asentada en los registro de la DINAPI mediante provideNcia
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 399 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38727/2014, SOLICITADA POR GLORIA
SA. SRS —— B R R

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
11 01D o (e R e

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposicion, se encuentran vigentes. En
este sentido, seglin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca “ECOLAC” en clase 30 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387
del 25 de Setiembre de 2020; y con relacion el Registro No. 424492 de la marca “ECOLAC” en clase 29 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N°
112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.---------=--=-------

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposicion, 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 “ECOLAT”, solicitada por GLORIA S.A. --------=---=nsmmmsmmmnnan e

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 399 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada Direccién de
Asuntos Marcarios Litigios08.-=-=======n=naemmmmmme oo e

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de marca “ECOLAT”, clasé

29, Expediente N° 38727/2014 presentada por GLORIA S.A,----------------=smmneedoenbnomon oo
S

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula.-----=---=--=xsszxssmneaneas S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 2123 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38726/2014,
SOLICITADA POR GLORIA S.A. SSemassare e e

Asuncién, 15 MAR 202[6

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA
S.A. contra la Resolucién N° 2123 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitigIl0S 08, ; =====mrmmmrmmm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GLORIA
S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 2123 de fecha 13 de noviembre de 2018,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LitigioS0s. ==============smmmmmmm oo

Que, en fecha 07 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. solicité la
suspensién de tramites en base a la Accion de Cancelacion de Registro de Marca por falta de uso en contra
del registro de marca ECOLAC; y en fecha 15 de febrero de 2022 se levanta la suspension.------------------------

Que, en fecha 19 de mayo de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expres6 agravios; y
en fecha 03 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldia del representante convencional del oponente por
no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que dej6 de usary
se llamo6 autos para resolVer. =s-zzsmss=sssmssamerameeananceacesasecanaansstenc s aane o en s de e e s e ns e AR s e nn e s v e s e e nnn e

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) Analizando las marcas ECOLAT Y ETIQUETA (marca
solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas
semejanzas en el aspecto denominativo, ortografico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda
descartada .../... es criterio de esta Direccién rechazar la presente solicitud (...)".----------==-========-mmmsmecemmaem-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Ponemos a conocimiento que las
acciones de cancelacion iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposicion “GLORIA S.A.
C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACION DE REGISTRO DE
MARCA” N° 376/18 y “GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACION DE
MARCA POR FALTA DE USO” N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante
mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio
de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tomé conocimiento de
la SD N° 387/20 y la cancelacion del registro fue asentada en los registro de la DINAPI mediante providencia
de fecha 24 de marzo de 2021 ../.. teniendo en cuenta la cancelacion de la marca base de oposicion
corresponde revocar Ja resolucitn...) -~ -=--~==m=r==nrems=memmmncmencsmnesenessnseassenmenaccmecnmnecsoomogmermn e mnnne
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2123 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “ECOLAT Y ETIQUETA" CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38726/2014,
SOLICITADA POR GLORIA S.A.

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposicion, se encuentran vigentes. En
este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca “ECOLAC” en clase 30 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA,, se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387
del 25 de Setiembre de 2020; y con relacion el Registro No. 424492 de la marca “ECOLAC” en clase 29 a
nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado
Administrativo “Cancelada” por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N°
112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.------=-----=------

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposicién, 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 “ECOLAT Y ETIQUETA?, solicitada por GLORIA S.A. -------=--===-====mmmmmneees

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 2123 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada Direccién de
Astntos Marcarios Litiglosas s ssresromsmrusstiraratonsnnacssncnntsnsasmnmssssssrnans ssasapus nomsssss

Art.3*°  NOTIFIQUESE por Cédula-------s-s--<ssssmscemean ‘ O | — -

5 Ditkccifn General ¢ mpc
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1380 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH?”,
CLASE 28, EXPEDIENTE N° 17972/2016 A NOMBRE DE APPLE INC.

Asuncion, 9 § MAR 200k

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de APPLE INC contra
la Resolucién N° 1380 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; -------=---====-===----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de APPLE INC e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 1380 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada
PO 1 DHTSEEHIT e NN, = -srormn v s ot i e =t i o e o e e e

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
1y o e

Que, en fecha 13 de agosto de 2018, el representante convencional de APPLE INC expres6 agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de
febrero de 2019. ----=-=-===meeecmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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”. ---------===+=====s=eeemeamromnom oo oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:“3D TOUCH es una marca
inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 28, no dice al publico consumidor
qué producto es, siendo su reconocimiento internacional .../.. 3D TOUCH es una marca evocativa para la
clase 28 .../.. mi mandante APPLE INC., ya cuenta con marcas registradas con la denominacién TOUCH por
lo cual posee derechos adquiridos sobre la misma: FORCE TOUCH con Reg. N° 456543; IPOD TOUCH con
Reg. N° 456594 .../... existen marcas registradas con la denominacién TOUCH y 3D para la misma clase y en
clases relacionadas .../... Ia interfaz 3D TOUCH reconoce distintos niveles de presion sobre la pantalla lo que
permite al usuario ingresar diferentes comandos simplemente al variar el peso del contacto .../... la marca 3D
TOUCH de mi mandante es notoria y goza de fama ante el publico”.----==================zsmcomocooonmoono oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I B DUEEED - =r=rmrmmmmm mme e e o mm e e s i S i S R A MR A £ S0 R e SRR G S SRS

Que, la jurisprudencia y doctrina més 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 orden de ideas, la solicitud de reglstro de marca “3D TOUCH” fue

2 bg Cl'xudla Pamela Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1380 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH”,
CLASE 28, EXPEDIENTE N° 17972/2016 A NOMBRE DE APPLE INC.

PARAGUAI
REKUAI

deporte no comprendidos en otras clases, adornos para arboles de navidad”. A los efectos de determinar si
la solicitud de registro de marca “3D TOUCH” resulta genérica para los servicios que pretende amparar,
debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacién usual de los productos que
solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominacién no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.-----=-=--==-===semmmmmmmmm e

Que, si bien la denominacién solicitada 3D TOUCH esta compuesta por dos vocablos, 3D que hace
alusion a tridimensional y TOUCH que significa tocar/tactil, los cuales podrian ser considerados genéricos
por separado pero que en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y original y alejan cualquier
caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los
servicios cuya proteccién solicita, ni constituye la designacién necesaria, usual o calificativa de los
INSINIOS . === === e oo

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto, obligdndolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia ala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, constituiria una marca de fantasia,
dotada 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, adicionalmente, 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, la marca solicitada “3D TOUCH”, “es una afamada marca perteneciente a la empresa
estadounidense APPLE INC. que disefia y produce equipos electrénicos, software y servicios en linea,
fundada en el afio 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak”* Que, en base a lo mencionado, tenemos que la
marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter de notoria. -------

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada TOUCH BAR, clase 28, Registro N° 456594. Es
decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar,
con el mismo vocablo “TOUCH”, y en la misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la proteccion de otra versién de una marca que ya le pertenece.------------=---ssemsmmmromsne o

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 g se_las

Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
s sl kinadlia are il #1976.1980: Fundacit o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne° 1380 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH”,
CLASE 28, EXPEDIENTE N° 17972/2016 A NOMBRE DE APPLE INC.

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1380 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas. --------=-============ssemmm oo oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la ma

Art.3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1201 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH?”,
CLASE 14, EXPEDIENTE N° 17969/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. ----=--=-=-====-==z=zzuzunee- ==

Asuncioén, 2 8 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de APPLE INC contra
la Resolucion N° 1201 de fecha 20 de abril de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----=--==========-=-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de APPLE INC e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 1201 de fecha 20 de abril de 2017, dictada
o1 18 DIV IO 8 IIBTEAS, === smm s st i o i i i e i s i el i o

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
R S = === e o e e e it s e st e o e e e m e = e

Que, en fecha 13 de agosto de 2018, el representante convencional de APPLE INC expreso agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de
febrero de 2019. ------nmmmmmmmmm oo s oes e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(C.) habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TOUCH’,
registrada con el ntimero 432577 en fecha 14 de noviembre de 2016 a favor de DIRECTA S.R.L. Comentario:
Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en
una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al
articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”. ---=-=-================s-ssemcsmcmcmocrocoooe o

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “A/ analizarlas en conjunto, es donde
se percibe que el registro de la marca de mi mandante es viable .../.. E hecho de que las marcas en pugna
tengan letras en comun, no es motivo para el rechazo de la solicitud de mi mandante .../.. mi mandante
APPLE INC ya cuen ta con marcas registradas con la denomjnacjén TOUCH por lo tanto ya posee derechos

encuentran registradas en nuestro pais numerosas marcas que contienen en su denominacién los términos
TOUCH y 3D para la misma clase y clases relacionadas .../... la marca 3D TOUCH es notoria y goza de fama
ante el PUbIlICe COmSUMITONT. -ss-sssrmmssusmsi oo A s sy s o A i s i i

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T PN T, o i B e e < i = 08 A = mm s 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 confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “3D TOUCH” y la ma
rechazo “TOUCH?”, se advierte que si bien es cierto que entre las denog 1\,'/inhc10hes\gnahzada Se comparte el
vocablo “TOUCH?”, no necesariamente causaran confusion en el se @\’
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1201 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH?”,
CLASE 14, EXPEDIENTE N° 17969/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. ---- --
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conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la base de rechazo estd compuesta tinicamente
por el vocablo TOUCH, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresioén
fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas.
Desde un plano conceptual TOUCH se traduce como “tocar/tactil” mientras que en la marca 3D TOUCH 3D
que hace alusién a tridimensional y TOUCH que significa tocar/tactil.-------==-==-===scoeermmcmemmeom e

3D TOUCH (solicitada), y
TOUCH (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, 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 calificaciéon de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: “La antigliedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™.
En ese sentido, la marca solicitada “3D TOUCH”, “es una afamada marca perteneciente a la empresa
estadounidense APPLE INC. que disena y produce equipos electrénicos, software y servicios en linea,
fundada en el ano 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Apple, Inc. es una empresa tecnoldgica
multinacional estadounidense con sede en Cupertino, California. Es la empresa de tecnologia mas grande

”2

del mundo por ingresos”? Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca
intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter de notoria. --------=-=--==-=-nsmmmmmmmmmn e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada FORCE TOUCH, clase 14, Registro N° 478905. Es
decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominacién similar,
con el mismo vocablo “TOUCH”, y en la misma clase 14, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la protecciéon de otra versiéon de una marca que ya le pertenece.-----------=---=---zsemnemnmmnce oo

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1201 de fecha 20 de abril de 2017 dictada por la
Direccion de Marcas. ----==-======-=smmmm oo oo

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de
TOUCH?”, clase 14, Expediente. N° 17969/2016, solicitada a nombre de AP

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -----===-=======mmmmmeemeee-- R &

' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p- 18, Paris, 1984.
* https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980: Fundaci%C3%B3n_e_incorporaci%C3%B3n
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 704 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH?,
CLASE 09, EXPEDIENTE N° 65617/2015 A NOMBRE DE APPLE INC. =---==-=======nnssmmneemeee e

Asuncidn, 28 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de APPLE INC contra
la Resolucion N° 704 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Direccién de Marcas, y; =-=------======--------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de APPLE INC e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 704 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada
POT 1a DIireccion de MarCas. --==-=--==xnmmmmmmm oo

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
LI PUESEO, ===~ o= m o m e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de APPLE INC expresé agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de abril
G o4 | R ST REIR I ——————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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”. ----=-===========mmmmmmm e oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:“3D TOUCH es una marca
inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 09, no dice al ptiblico consumidor
qué producto es, siendo su reconocimiento internacional ../.. 3D es una abreviatura comin para
tridimensional ../.. mi mandante APPLE INC., ya cuenta con marcas registradas con la denominacién
TOUCH por lo cual posee derechos adquiridos sobre la misma: FORCE TOUCH con Reg. N° 456543; IPOD
TOUCH con Reg. N° 432022 .../... existen marcas registradas con la denominacién TOUCH 3D para la misma

pantalla lo que permite al usuario ingresar diferentes comandos simplemente al variar el peso del contacto”

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidotes
en el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “3D TOUCH” fye

atefin?
'\:du\\m\usmz\
jedad \mc\m\n\
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 704 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH”,
CLASE 09, EXPEDIENTE N° 65617/2015 A NOMBRE DE APPLE INC. ------=-=-=====z=znznnooeen mes

PARAGUAI
REKU

“Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos cientificos,
nauticos, geodesicos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesaje, de medicion, de senalizacion, de
control (inspeccién), de salvamento y de ensenanza”. A los efectos de determinar si la solicitud de registro
de marca “3D TOUCH” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si
dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos
que dicha denominacién no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase
09 del nomenclador internacional.-=--=-==-=====m e

Que, si bien la denominacién solicitada 3D TOUCH esta compuesta por dos vocablos, 3D que hace
alusion a tridimensional y TOUCH que significa tocar/tactil, los cuales podrian ser considerados genéricos
por separado pero que en su conjunto proyectan una denominacién novedosa y original y alejan cualquier
caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los
servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacién necesaria, usual o calificativa de los mismos.
Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios
para calificara la misma como genérica 0 desCripliva.-~-r--==-==-~rn=rreronecnsetnsmnm oo e smen ceenmarmed s ma s n 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
propjedad o caracteristica del producto o servicio que va a distingw'r o aun de la actividad que desarrolla

en el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
niismas propiedades O CAracteriStiCas, Tn+-=ss-<ssernsannnsunsacnssnss sebuisnpundnnnnsnmnunssn s onsnaansmsn s as  sunis s o an

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién de la marca
solicitada es si la palabra es de uso comun en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segin la busqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucién, se encuentran registradas, en la misma clase, las
marcas: XTOUCH, Registro N° 419763, a nombre de TECSYNC TECHNOLOGY CO., LTD.; AppTouch, Registro
N° 518947, a nombre de HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.; BETTER TOUCH, Registro N° 406783, a
nombre de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED; extremo que demuestra la coexistencia
pacifica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos legales que
impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. ----=--====--==-s-smmmmmmmmmoe oo

Que, siendo asi, el vocablo “TOUCH” 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

de elementos, la proteccion de exclusividad no se extendera a los elementos ¢
de uso comtin o necesario en el comercio”. onSE ey PRyo-nne
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 704 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D TOUCH”,
CLASE 09, EXPEDIENTE N° 65617/2015 A NOMBRE DE APPLE INC, ------=-=-=======s=zcuconsocmonmnmnnnnnnees ==

Que, adicionalmente, 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 calificaciéon de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: “La antigtiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™.
En ese sentido, la marca solicitada “3D TOUCH”, “es una afamada marca perteneciente a la empresa
estadounidense APPLE INC. que disefia y produce equipos electronicos, software y servicios en linea,
fundada en el arfio 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak”? Que, en base a lo mencionado, tenemos que la

marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza del caracter de notoria. -------

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas TOUCH ID, Registro N° 498642, a nombre de
APPLE INC.; TOUCH BAR, Registro N° 458652, a nombre de APPLE INC.; IPOD TOUCH, Registro N° 432022, a
nombre de APPLE INC.; FORCE TOUCH, Registro N° 456543, a nombre de APPLE INC. Es decir el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo
vocablo “TOUCH?”, y en la misma clase 09, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
proteccién de otra versién de una marca que ya le pertenece;----r---rr=rsmomrarommrceeer oo ces e oo seca oo e

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para 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 Resoluciéon N° 704 de fecha 06 de marzo de 2017 dictada por la
Direccitn de MAneas. s--=--srmssnsasssmossesosssistsnsnsmsnsaetansn e asnssnsn=ss sy s
Art. 2°
Art. 32

/0t "4 Gcncnlchm Tetd
oy dePropiedad lmelmuzl

' Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
? https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980: Fundaci%C3%B3n_e_incorporaci%C3%B3n
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1271 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIPO
BURN ENZYMES Y ETIQUETA’, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 2191745, SOLICITADA POR ALl RAHAL
TARABEIN. SR ——— -

Asuncién,z 6 MAR 2021}

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALl RAHAL
TARABEIN en contra de la Resolucién N2 1271 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por la Direccién de
MarCas, Y} =mmm e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de ALI RAHAL
TARABEIN e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1271 de fecha 01 de agosto de
2023, dictada por la Direccion de Marcas. -=-=-=-=======ssmmmrm oo

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElaCiON MO PUESTO. ===

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de ALl RAHAL TARABEIN
expreso agravios; esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 14 de octubre de 2023. ---==--=mmeememe e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: (..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o producto de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o producto.” En
consecuencia, no ha lugar a 10 SolICIAAO, " »==><+==1r==ssenmsmsssssunsancrresssmmnmornsasunssumsnansassancnnomsssnnmninnssamns

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) tratindose de designaciones
marcarias no es necesario realizar la traduccion de un nombre, basta que tenga una connotacién de fantasia
es decir que sea una designacion forzosa de un producto. A ese respecto la denominacion que se solicita no
colisiona absolutamente respecto a productos comprendidos en la clase 05. Como prueba de ello la

designacion LIPQ BURN ENZYMES Y ETIQUETA es una denominacion que no tiene similitud ni

relacionamiento con el producto que la marca desea proteger u otros comprendidos en la clase. Por tanto la

vocablo sin sentido conceptual especifico alguno. es una frase de marketing perfectamente valida para ser
usada como marca-€Q 12 Clage 5” --=-=--=-se=eesmemmmmme e oo ecne e e e s e e e

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

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.

i \ PToRregaa-tod
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1271 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIPO
BURN ENZYMES Y ETIQUETA”, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 2191745, SOLICITADA POR ALI RAHAL
TARABEIN. s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “LIPO BURN ENZYMES” resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la solicitud de registro
de marca “LIPO BURN ENZYMES” pretende obtener cobertura para productos de la clase 5, Recordemos
que la denominacion solicitada es “LIPO BURN ENZYMES” o su traduccién, “quemadura de lipo enzimas”.
De ello se colige que, la solicitud de autos si define al producto que pretende identificar, por tanto, puede
ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el
INC. €) del ATt 2. ~-mm e e e e e

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva,
hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una 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 analisis del caso de autos, en este caso, "LIPO BURN ENZYMES" describe claramente la
funcioén del producto en términos de ayudar a quemar grasa mediante el uso de enzimas. --------=---=--=-------

Que, en base al andlisis 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, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominacién no aleja la descriptividad del signo en relacién a los productos que se
pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicién
mencionada. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna
manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. ---------=--=--==--ssocemunaaen

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusiéon 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 Resoluciéon N2 1271 de fecha 01 de agosto de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas. =-============mmm s e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de lam

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.

w2 Generpl Interina

N ) Ao 1
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' 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° 432 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXCEL
MOTEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31156/2018 A NOMBRE DE PEDRO IGNACIO DAVALOS
FERREIRA. -------r--n-s==-=- -

Asuncion, 7 § WAR 707k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PEDRO
IGNACIO DAVALOS FERREIRA en contra de la Resoluciéon N° 432 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la
Direccidn de Marcas, y; ------=--=-==-=-mnmemmme e oo ceen oo

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de PEDRO IGNACIO
DAVALOS FERREIRA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 432 de fecha 12 de
junio de 2019, dictada por la Direccifn de Marcas, ===-=-==ssessressasemomssnosnasmnnmnsaamonnannnamassacsnsoncnamansosnsnan

Que, en fecha 05 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
1 L 0 B o R

Que, en fecha 21 de octubre de 2021, el representante convencional de PEDRO IGNACIO DAVALOS
FERREIRA expres6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 01 de noviembre de 2021 -----==-=e=eenmmmmmem oo e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) La solicitud de registro EXCEL MOTEL Y
ETIQUETA fue objeto de rechazo en razén de que se ha constatado la existencia de la marca “EXELENT”,
previamente registrada con el nimero 407685 a favor de BENJAMIN OSVALDO TROCHE ORTIZ en fecha 28
de noviembre de 2014. Ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores. El Director
de Marcas resielve rechazar Ja solicittid de 1egISIro”, —-«=«---=wm==esm=snememrmnnennmcmmer snnrenr e me oo e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La sefiora Directora en su
momento podra apreciar que entre “EXCEL MOTEL Y EXELENT” existen diferencias de las cuales permiten
su coexistencia entre ambas, en primer lugar la marca de mi mandante va acomparnada de una etiqueta que
la hace totalmente diferente de la marca antecedente, otro punto a mencionar a favor de mi mandante la
solicitud presentada por el sefior Pedro Davalos esta compuesta lo cual se pronuncia de forma distinta,
motivo por el cual el riesgo de confusion €s INEXISTeNte,” -=============n==socsmcsmosm oo oo oo

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepciéon de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en Cuestlon pueden 0 no ser confundldas en el mercado tras un analisis desde la optica de los eventuales

publigo
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. POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 432 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXCEL
MOTEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31156/2018 A NOMBRE DE PEDRO IGNACIO DAVALOS
251110117 VRSN B S

que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista
la diferencia existente entre las MisSmas:--------=-=-=mmmmmmm o

EXCEL MOTEL Y ETIQUETA (solicitada), y
EXELENT (base de rechazo)

Que, de esta comparacion se colige que la solicitada es mas extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciacién es bastante distinta, quedando asi demostrada la
diferencia en los planos ortografico y fonético. -----=----==--smsmmmmmmm oo

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

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 tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso el vocablo
“EXCEL/EXEL”, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en
cuenta los demés elementos analizados en conjunto en la presente resolucion. ---------=-----=s--nnsemmmnucaanne

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna.
Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con letras cursivas en la denominacion
EXCEL, la palabra motel donde cambia la letra “O” por una manzana mordida, en el fondo se visualiza una
manzana mordida en el extremo superior derecho, mientras que la marca base de rechazo no cuenta con
etiqueta alguna, reforzandose atin mas la distintividad de la solicitud de autos. -------=--=-=-===-==smmmcmmnccannen

marca solicitada: marca base de rechazo:

/Mistel

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 anilisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de

denominativa

fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planGs dé\comparacion,

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 432 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXCEL
MOTEL Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31156/2018 A NOMBRE DE PEDRO IGNACIO DAVALOS
FERREIRA.--------==n==-==-

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 432 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Direccién
de Marcas,------===-====ssmmmenme oo e oo e o e oo oo o oo e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “EXCEL
MOTEL Y ETIQUETA”, clase 43, Expediente N° 31156/2018, solicitada a nombre de

1t General de 1’r Au’ d Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1654 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FERROL”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47456/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. S S S T

Asuncion, 2 6 MAR 202"*

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GUAYAKI S.A.,
contra la Resoluciéon N° 1654 de fecha 05 de julio de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---------------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de GUAYAKI S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién No. 1654 de fecha 05 de julio de 2016, dictada
por la Direccidn de Marcas. =-=--=-======mmm e

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
I ECE BRI, =i mmssisss s s b e e e 4o e A R R A e S A S i

Que, en fecha 26 de mayo de 2020, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expres6 agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de julio
1. e i v B i A - i IB

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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 consectiencia, no ha Jugar a 10 Solicitatda” -==--=-=-=—=s st s cem s b et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “El signo FERROL no es genérico
respecto a los productos especificado por mi mandante ../.. el hecho de encontrarse compuesta
parcialmente una denominacién por el componente del producto a ser distinguido, no imprime
necesariamente al conjunto de genericidad .../.. son diversas las marcas vigentes que contienen el vocablo
FERRO: FERROMAX Reg N° 340746 en clase 05 a nombre de PROMEPAR S.R.L.; FERROFAR Reg N° 367170
en clase 05 a nombre de LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.; FERROCAL Reg N° 395219 en clase 05
a nombre de INDUFAR C.IS.A ../.. la firma GUAYAKI S.A. ya goza del registro de diversas marcas
compuestas por términos que evocan al hierro en la clase 05: FERROLID Reg N° 465725 en clase 05;
ORAFERROL Reg N° 391994 en clase 05; EQUIFERROL Reg N° 440719 en clase 05 ../.. al solicitar la
denominacién FERROL no pretende mds que aumentar la proteccion marcaria” -----=-==================--===-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lengua]e Corrlente En ese orden de ideas, la solicitud de reglstro de marca “FERROL” f epresentada




DIRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD % GOBIERNO pri. | PARAGUAI
& INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI
Al

Resolucién N° !) ! 2 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1654 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FERROL”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47456/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A, =------s--rnnxsmsmsemmsammemmememeemmemnen

farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apésitos; material para empastes e
impresiones dentales...”. A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FERROL” 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 dicha
denominacién no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 05 del
nomenclador internacional.---=====-===smcmnmm e s

Que, esta Direcciéon entiende que la solicitud de registro “FERROL” proyecta una denominacion
novedosa y original y aleja cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no
designa al género o a la especie de los productos cuya proteccién solicita, ni constituye la designacién
necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o
S T PV ==

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 productos 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 e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesién es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segtn la busqueda realizada en el
sistema informético de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: FERROSOL, clase 05,
Registro N° 457901 a nombre de QUIMFA S.A.; FERRO-ORAL, clase 05, Registro N° 520022 a nombre de
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.; FERROCAL, clase 05, Registro N° 395219 a nombre de
INDUFAR C.LS.A.; extremo que demuestra que el vocablo FERRO es de uso comun en el rubro, por ende,
esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
MAdUIAT €N T@GIStT0. = =m===m == m e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con las marca registradas “FERROLID”, clase 05, Registro N° 465725;
“EQU"IFERROL” Clase 05, Registro N° 440719; “ORAFERROL GUAYAK] clase 05, Reglstro N° 391994. Es decir

mismo vocablo “FERROL”, y en la misma clase 05, por lo que la sg
la proteccion de otra versién de una marca que yale pertenece,

1

https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=5&explanatory_notes=show& g rs=
n=no&version=20240101
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1654 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FERROL”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47456/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. ---

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1654 de fecha 05 de julio de 2016 dictada por la
Direccién de Marcas. -=--=-=-==-s=semmmcmcommmeamenmneememn e ceeon e e s e s e e e e m e e e

Art. 2° ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud

Art.3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1289 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “G FORCE”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33606/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----------

Asuncion, 2 6 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A. contra la Resolucion N° 1289 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la
Direccifn de Marcas, y; ===-==-==s=cssmmmscsenmmn e e o e e e e e ten e n e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma
MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 1289 de
fecha 14 de octubre:de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, «-«--s-=-s=ssasrsmsnmmsnocszamsommumnmsmmasunsnszss

Que, por proveido de fecha 03 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 03 de septiembre de 2021. Y por providencia de fecha 24 de septiembre de
2021 esta Direccion llama Autds para Resolver. -------=cnmeemmemenen e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “FORCE”, registrada con el
numero 357734 en fecha 16 de diciembre de 2011 a favor de CHUN CHIEN CHIU, 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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresiéon de agravios, entre otros argumentos: “..)
Verificando el Sistema Informatico de la Dinapi, bajo la denominacién de FORCE, se observa que hay
marcas concedidas a mi representada, en la misma clase, con la inclusion en su denominacion de la palabra
FORCE ../.. la solicitada por mi parte refiere exclusivamente a servicios tales como importacion,
exportacion, comercializacion y publicidad de articulos para la pesca, en tanto la citada como antecedente
refiere servicios de importacion, exportacién, comercializacién y distribucién de articulos de ferreteria en
general..., estando bien establecido, definido y descripto, los servicios estan lejos de ser casi identicas”. ------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
ITIDETTNIREED . mommrmsimeomnn o o e o i St e e S S SRS S SR s B s S

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 357734 de la marca “FORCE” a
nombre de CHUN CHIEN CHIU venci6 el 16/12/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha
sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----------=--=-==-ccecomommcomooeeooen

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudia del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tydmites del
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1289 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “G FORCE”,
CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33606/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1289 de fecha 14 de octubre de 2019 dictada por la
Direccién de Marcas. --=============m=mmmm e e

Art. 20 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “G

,1 ; ‘ d H
Directora Genesal-k
4100 General de Propiddad

Industria]




DIRECCION NACIONAL DE

s PROPIEDAD ¢ . GOBIERNO bkt
INTELECTUAL ' PARAGUAY

PARAGUAY
Reso ucidon [\[00 I 2 5
1 i’ -

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1290 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “G FORCE”,
CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33605/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----------

Asuncion, 2 6 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A. contra la Resolucién N° 1290 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ------=-=--=n=mmmsmmmm oo e oo ee e

PARAGUAI
REKUAI

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma
MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 1290 de
fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, ---==-===========sssssmozcmmsomnoooooncoooonoo oo

Que, por proveido de fecha 03 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 03 de septiembre de 2021. Y por providencia de fecha 24 de septiembre de
2021 esta Direccion: llama Autos para Resolver, sssessesssemsmrimsrmmsss it b i s et e s s s g s s 4 a o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “FORCE”, registrada con el
numero 396572 en fecha 13 de mayo de 2014 a favor de ROLF DIETER KEMPER, 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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “(...)
Verificando el Sistema Informatico de la Dinapi, bajo la denominacion de FORCE, se observa que hay
marcas concedidas a mi representada, en la misma clase, con la inclusion en su denominacion de la palabra
FORCE .../... la solicitada por mi parte refiere exclusivamente a articulos de pesca, en tanto la citada como
antecedente, refiere en forma genérica, bajo la denominacion de todos”. -----=-===-============smssmmmoomooo oo

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas G FORCE (solicitada) y FORCE (base de
rechazo), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “FORCE”, no necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la antecedente estd compuesta tnica e por el
vocablo FORCE, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejanr’una impresién
fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcag/-------

GFORCE (marca solicitada), y
FORCE (marca base de rechazo)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1290 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “G FORCE”,
CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33605/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----------

PARAGUAI
REKUAI

Que, en el anlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas TRIPLE FORCE, Registro N° 522239, a nombre de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE S.A.; MARURI MAX FORCE, Registro N° 440160, a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE
S.A.;; MARURI MAX FORCE MULTIFILAMENTO, Registro N° 440158, a nombre de Maruri Sports Fishing
Tackle S.a. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo
denominaciones similares, con el mismo vocablo “FORCE”, y en la misma clase 28, por lo que la solicitud en
curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versiéon de una marca que ya le pertenece.----------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Direccion arriba a la
conclusion de que la marca antecedente ya coexiste con marcas registradas similares a la solicitud de autos,
por lo que es viable una coexistencia pacifica entre las mismas, por tanto, corresponde revocar la
TeSOJUCION F@CUITIAa. === mm e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 1290 de fecha 14 de octubre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. -=============mmmm s m oo o

FORCE”, clase 28, Expediente N° 33605/2018, solicita
MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -------=-==-s=ssmsemecccnmnnecnmeneYannenn

(<}

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula,---------===s====znmnmeeee-
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 630 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MIRKA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31105/2012, A NOMBRE DE KWH MIRKA Y
ETIQUETA LTD.

Asuncién, 9 § JIAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de KWH MIRKA Y
ETIQUETA LTD en contra de la Resolucién N° 630 de fecha 19 de abril de 2018, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LitigioS08, 7} ~r=rsrssrasnncsenans snssmmesnmmes s i s s S o sn san st o S SRR i

RESULTA:

Que, en fecha 23 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de KWH MIRKA Y
ETIQUETA LTD e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 630 de fecha 19 de abril de
2018, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosas. -=---=-=-r=s==reseamrocccracocmconconocnccne cemne e o

Que, en fecha 19 de febrero de 2021 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 03 de marzo de 2021, el representante convencional de KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD
expresé agravios; y en fecha 17 de junio de 2021, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccién
llamn6 autos para resolveren fecha 21.de julio de 2021, =~=<=====aneesnmsmmmmsnns st imsan see s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) analizando las marcas “MIRKA Y ETIQUETA”
(marca solicitada) vs. “MERCK” (marca oponente), existen estrechas semejanzas en el aspecto
denominativo, tanto en el plano ortogrifico como en el aspecto fonético y visual por lo que una
coexistencia pacifica queda descartada .../... Ia marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca
oponente .../... las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas ya que provienen
del mismo origen y parecen ser propiedad del mismo propietario .../... es criterio de esta Direccién rechazar
la presenite SOlICIICL s srr s et e et e i it

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) mi
representada tiene derecho adquirido sobre su marca y también demuestra sobradamente la intencién de
preservarla y protegerla ../.. las extremas diferencias se constatan al observar ambos conjuntos .../... la
primera silaba de la marca solicitada es MI, o bien, MIR, la de la oponente es MERCK, la marca de mi
comitente se divide en dos silabas “MIR” “KA”, mi comitente tiene numerosas marcas registradas y en
vigencia tanto en el extranjero, como en esta pais .../... las marcas MERCK y MIRKA Y ETIQUETA coexisten
en diversas partes del mundo, por lo que tal resolucion debe ser revocada pues constituye un acto
arbitrario .../.. la marca MIRKA Y ETIQUETA se ajusta a todos y cada uno de los requisitos exigidos por las
D

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: (...) el hecho
de que la marca MIRKA Y ETIQUETA posea registros extranjeros de la marca no significa que deba
otorgarse en otros paises ../.. existe igualdad de clases en las marcas en conflicto ../.. el sonido que
presentan las letras “ck” al estar juntas es idéntico que el produczdo por]a letra “k”, por lo que el sonido que

= { ' efa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 630 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MIRKA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31105/2012, A NOMBRE DE KWH MIRKA Y
ETIQUETA LTD.

PARAGUAI
REKUAI

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “MIRKA Y ETIQUETA”, clase 03, con la oponente “MERCK”
registrada en las clases 03, 05, 01; y “MERCK Y ETIQUETA” registrada en las clases 03, 05. -------------=----------

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre las marcas oponentes “MERCK”,
“MERCK Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “MIRKA Y ETIQUETA”, se evidencia que si bien
es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la secuencia de consonantes “M” “R” y “K”,
no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, mientras que la solicitante
estd compuesta por dos silabas MIR - KA, la oponente consta de una sola silaba MERCK. También se ha
constatado que la solicitada cuenta con la secuencia de vocales “I-A”, mientras que la oponente cuenta
solamente con la vocal “E”. De dichas particularidades ortograficas se genera una fuerte diferencia fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas es bastante disimil, evitando la posibilidad de que el ptblico consumidor las pueda asociar entre si.
En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------

MIRKA Y ETIQUETA (marca solicitada)
MERCK y MERCKY ETIQUETA  (marca oponente)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominacién MIRKA en
letras negras con grafismo especial, estando la M y la A levemente inclinadas hacia el centro, mientras que
la segunda (marca oponente) cuenta con fondo blanco y en la esquina inferior derecha se encuentra la
denminacién MERCK unida a un elemento figurativo. -------==-==-=smmmm oo

marca solicitada marca oponente

MIRKRA =

Que, adicionalmente, 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 antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitarid importagte™.

! Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 630 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “MIRKA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31105/2012, A NOMBRE DE KWH MIRKA Y
ETIQUETA LTD.

PARAGUAI
REKUAI

techo. Durante ocho décadas, Mirka ha estado a la vanguardia de la tecnologia de acabado de superficies y,
cuando se trata de conseguir un acabado excelente, nuestra pasién es superar las expectativas.” Que, en
base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran
diftzsion’y goza del caracter de HOTOTIA, =ssusssssnn smmamuomuams i eSS AR SR SE SR o o s s s ssa ek e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucién
FECUITIAA, ~-----m=mmmmm e oo e e e e oo

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

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 630 de fecha 19 de abril de 2018 dictada por la Direccién
de: Asuntos Marcarios LitIglo808. seesascsmssususmmnsesoussmasnsmmtadyusasammsnamssnsnnsses

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “MIRKA

Art, 3¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 630 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D
EXTENDED DEFENSE”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39310/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Asuncién, 2 § MAR 2024

PARAGUAI
REKUAI

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de JOHNSON &
JOHNSON, contra la Resolucion N° 630 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 21 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de JOHNSON &
JOHNSON e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 630 de fecha 19 de mayo de
2020, dictada por la Direccidn de MATCas. == rssrsss i msss e s 8 o o A A S A A B

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
IVEETPANCSED. somsmesicrmmsmesiamsnisnisim s e v aimi o o 8 o ks 44 53 8 i i S 2 o R o B i A B S SRS S s

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de JOHNSON & JOHNSON expres6
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de'mayo de 202]. «~----=; it mrnmnr e s s S e e i SR SR SR A o e TR A SR AR R A mm R SR RS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “X-TENDED
DEFENSE’, registrada con el niimero 486614 en fecha 03 de julio de 2019 a favor de JOHNSON & JOHNSON
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 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...).” -=====================-=---

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: “(..) NEOSTRATA COMPANY, INC.
forma parte de la extensa red de empresas a cargo de la JOHNSON & JOHNSON COMPANY, de conocido
renombre mundial ../.. se ha perfeccionado la transferencia de la solicitud de registro 3D EXTENDED
DEFENSE a nombre de JOHNSON & JOHNSON, encontrandose la misma en proceso de anotacion ante esta
0 o) o Vo ()

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién, esta Direccién considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: JOHNSON & JOHNSON (titular de la
marca base de rechazo) y JOHNSON & JOHNSON (titular de la marca solicitada) son la misma persona. Asi
también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que la marca solicitada 3D EXTENDED
DEFENSE ha sido transferida al titular JOHNSON & JOHNSON; solicitada por escrito presentado en fecha 04
de diciembre de 2020 y cuya transferencia fue correctamente inscripta en fecha 29 de marzo de 2023.---------

Que, dicho esto, nos resulta légico suponer que ambas marcas X-TENDED DEFENSE
(marca antecedente base de rechazo) y 3D EX'I'ENDED DEFENSE (sohc1tud en cuestion) pertenecen a una

Dmcn ra Ge raJ Interina
ccion General de Propiedad Industrial



DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD % GOBIERNO pr. | PARAGUAI
.« INTELECTUAL & PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resoluciéon N°O 1 2 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 630 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D
EXTENDED DEFENSE”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39310/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demas concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
corresponde revoear laresolueion reeurTida, —-=-r-=-s-w=mrmmmmen e e s i i

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 630 de fecha 19 de mayo de 2020 dictada por la Direccién
e MATCAS, ~======sros e omn e e e e e e e e e e

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “3D .
EXTENDED DEFENSE”, clase 05, expediente N° 39310/2019, a nomb
JOHNSON, snemsanmnnnnssmn smmnmnate i aems s shmab mem st s me St S et Nt it

Art. 3° NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 629 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D
EXTENDED DEFENSE”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39309/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Asuncion, 7 6 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de JOHNSON &
JOHNSON, contra la Resolucién N° 629 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 21 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de JOHNSON &
JOHNSON e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 629 de fecha 19 de mayo de
2020, dictada por la Direccion de Marcas. --===============sem e

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
TR DR ETIURIEIEN, = e meom ottt i i A s e e st i

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de JOHNSON & JOHNSON expres6
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de May0 de 2021, ----===nenmsmememt e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que: “(..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “X-TENDED
DEFENSE’, registrada con el ntiimero 486614 en fecha 03 de julio de 2019 a favor de JOHNSON & JOHNSON
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 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...).” --=====================-=--

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: “(...) NEOSTRATA COMPANY, INC.
forma parte de la extensa red de empresas a cargo de la JOHNSON & JOHNSON COMPANY, de conocido

DEFENSE a nombre de JOHNSON & JOHNSON, encontrandose la misma en proceso de anotacion ante esta
FOTIOALL [}~ rrmr s e e R e A A R A A B 8 B o i S S o R R A

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién, esta Direccién considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: JOHNSON & JOHNSON (titular de la
marca base de rechazo) y JOHNSON & JOHNSON (titular de la marca solicitada) son la misma persona. Asi
también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que la marca solicitada 3D EXTENDED
DEFENSE ha sido transferida al titular JOHNSON & JOHNSON; solicitada por escrito presentado en fecha 04
de diciembre de 2020 y cuya transferencia fue correctamente inscripta en fecha 29 de marzo de 2023.---------

Que, dicho esto, nos resulta légico suponer que ambas marcas X-TENDED

Retal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 629 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “3D
EXTENDED DEFENSE”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39309/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demas concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
corresponce revocarla resolucion PEEUITIAE. «--ssresrssscrmnetnnsnssannssnsssnmsinnsasnnensenanonss At A

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 629 de fecha 19 de mayo de 2020 dictada por la Direcciéon
Lo L b o T e

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “3D '
EXTENDED DEFENSE”, clase 03, expediente N° 39309/2019, a nombre de JOHNSON &
JOHNSON, ~~r~sr-rrsensmocmnmsesnerocnesnonsennnms e e e e

Art.3° NOTIFIQUESE por Cédula. ----------------=-----—; mmeooS

ntering
Bifbccion General de Propiedad Irdusirial
Bjgeccion Nzcionlldt?ropi:lzdlmr!eauﬂ




DIRECCION NACIONAL DE

" PROPIEDAD @ GOBIERNO i | PARAGUAI
4 INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N°0 1 2 g

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1453 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TRYATHLON”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 06083/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES,
INC.(ESTADO DE DELAWARE). =--=-====scnsnamm e e e e e e e

Asuncién, ] § MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma DISNEY
ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) contra la Resolucion N° 1453 de fecha 20 de octubre de 2014,
dictada por la Direccitn de Marcas, y; ss==-==s==sevsssmmrsmosunmmennorsosunnosanesntesanasstnbonsnsonssonsmnsuaesnmanmass

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma DISNEY
ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) e interpone recurso de apelaciéon contra la Resolucién N°
1453 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Direccion de Marcas. =---==-============sroczmmommomoeoooonoonne

Que, por proveido de fecha 02 de octubre de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 30 de octubre de 2018. Y por providencia de fecha 11 de junio de 2019 esta
Direceion Hame AULOS DalliReSOIVEE, -~ dressarmmssmmasmmns s aanas wunnsa s usmnnnnoss 4o sa s waan RS S p = =

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “H. T. HALF TRIATHLON”,
registrada con el nimero 363613 en fecha 15 de junio de 2012 a favor de EDUARDO ARRIOLA TORCIDA,
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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “(...) La
denominacién TRYATHLON suena diferente a “H.THALF TRIATHLON” en razon de que, si bien contiene
solo una palabra en comtin, la marca de mi mandante es denominativa y cubre servicios especificos que la
hace inconfundible con la marca citada como antecedente .../.. TRYATHLON es una marca reconocida y de
gran renombre en el mercado INerAacioNal’, -===s= w=sssnosmemnsasnusnssvaununnasmsmusomacumtiossaus e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TEOTDUIBEEO.m=ismmermns im0 b i s

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 363613 de la marca “H. T. HALF
TRIATHLON” a nombre de EDUARDO ARRIOLA TORCIDA vencio el 15/06/2022, venciendo a su vez el plazo
de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. ----------

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

ireccion General de Pripieda
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1453 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TRYATHLON”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 06083/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES,
INC (ESTADG DIEDELAWARIE), <+~~~ oonn=s = ssnsuomsie s e i i e e i 5 i A 5 S 5 s i

Art. 1°

Art. 2°

Art. 32

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolucién N° 1453 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la
Direccion de Marcas. ------===-=====mm oo

DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TRYATHLON?”, clase 41, Expediente N° 06083/2013, solicitadz

reccion Opnatzl ce
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1452 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TRYATHLON”, CLASE 32, EXPEDIENTE N° 06082/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES,
INC.(ESTADO DE DELAWARE).

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma DISNEY
ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) contra la Resolucién N° 1452 de fecha 20 de octubre de 2014,
dictadaporla Direccitrn die MEALEES, Y = ~w=«sm=mmmnsnrmer e e s n o e s o i s i i i = i

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma DISNEY
ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) e interpone recurso de apelacién contra la Resoluciéon N°
1452 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Direccién de Marcas. ---=---==-===-====s=eesezaeemzaemcuemnzocaaun

Que, por proveido de fecha 20 de septiembre de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 30 de octubre de 2018. Y por providencia de fecha 11 de junio de 2019 esta
Direccién llama :Autos para ResOlVeT, --------re-seseemmermeeme oo oo ce e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(...) Que, habiéndose realizado la btisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TRIATLON”, registrada con el
numero 397215 en fecha 27 de mayo de 2014 a favor de ANIBAL ROMAN BAGGIO, 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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: “(...) La
marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de rechazo ../.. mi mandante ya cuenta con
varias marcas registradas en nuestro pais con la denominacion TRYATHLON .../.. TRYATHLON es una marca
reconocida y de gran renombre en el mercado internacional”. ------==--===-====ss=semsecesmmennmeocoae oo oo

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 397215 de la marca “TRIATLON”
a nombre de ANIBAL ROMAN BAGGIO venci6 el 22/07/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la
misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. ---------=--=--=---coo--o
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1452 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“TRYATHLON”, CLASE 32, EXPEDIENTE N° 06082/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES,
INC.(ESTADO DE DELAWARE).

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1452 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la
Direccién de Marcas. -==-==========s==mm e e

Art, 20 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“TRYATHLON”, clase 32, Expediente N° 06082/2013, solicitada a nombre de la firma
DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE). -----------3-=- === mmmneeee

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. fr e R S BEREE

Nectora General ntefina
Non General de Propiedd Tmdustrial
{ cion Nacional de Propied d Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 257 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “G&A 'Y
ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84599/2021, ANOMBRE DE G&A S.A.

Asuncioén, 25 MAR ZUM

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de G&A S.A. contra la
Resolucion N° 257 de fecha 25 de enero de 2023, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----===--==-====-===------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de la firma G&A S.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 257 de fecha 25 de enero de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas. ==-=-=-=====s=sssemmommm e e e e e oot m e e e e e e

Que, por proveido de fecha 01 de agosto de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 25 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 03 de octubre de 2023
esta Direccion llama Autos para ResolVer, s--ssesssscascaanmntmmmanmmensnniesnas snunanmmne st annse s s S aan o o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: “(..) Que, habiéndose realizado la btisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GA INMOBILIARIA, registrada
con el namero 545001 a favor de GUSTAVO ARTURO RIVEROS GODOY en clase 36. Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley N° 1294/98 de Marcas, tio ha lugara lo s0licitado,” ~--=-==»=-rms=smn=marmrenremnemrnnanmmennsennmnn s enan s m e e

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “La denominacion solicitada G&A es el

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
8 s B e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas G&A Y ETIQUETA (solicitada) y GA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe
tenerse presente que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparten algunos elementos como la G y la A, no necesariamente causaran
confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. -------------

Que, al analizar las etiquetas en pugna, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con
las letras G y A en caracteres gruesos de color azul y la “y comercial” & en color gris, mientras que la
segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la G en color verde simulando la
figura de una flecha encerrando a la letra A en color negro con un elemento figurativo en la parte superior,
al costado se observa la denominacién Inmobiliaria en letras negras con otro elemento figurativo eptapa

superior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciags
‘\-"\K?-"\b S

O
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Cerenesd

’ [
0n General de Propiedad Industria]



DIRECCION NACIONAL DE

% PROPIEDAD /% GOBIERNO prr
.« INTELECTUAL * PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucién N° ‘> I 3 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 257 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “G&A Y
ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84599/2021, ANOMBRE DE G&A S.A. ----- = -

PARAGUAI
REKUAI

marca solicitada marca base de rechazo

GA ;.
i @’ [nmobiliaria

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “G&A Y ETIQUETA”,
constituye a su vez la razén social de la firma solicitante, G&A S.A.; 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
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 podria existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el
registro de marca de su propio nombre comercial.---==--===-==c=sersmmmenene e te e e e e e

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

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N° 257 de fecha 25 de enero de 2023 dictada por la Direccion de
Marcas.

Art. 2°

Art. 32

Pafnela Cristaldo
. Lral Interina
cion Gcncral de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1733 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL DE
MAR Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85000/2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS CONGELADOS
S.A.

Asuncioén, 26 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PRODUCTOS
CONGELADOS S.A. en contra de la Resolucion N° 1733 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, y; -====--====scmcmemmsmomasemnmconnenee e nn e et en o e e s s n e n e m e na s m A e m s m e e o ma e n a s s nn e

RESULTA:

Que, en fecha 09 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PRODUCTOS
CONGELADOS S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1733 de fecha 17 de
octubre'de 2023, dictada por la Direccitn de Mareas. -«--=-===«-==ssessnmumenanammenamannneonnmnnonmmnmnnannn e e nn

Que, en fecha 14 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INTErPAIETHD. == s s use it o2 U M R S il KR AT A A S S U R e s iy

Que, en fecha 06 de diciembre de 2022, el representante convencional de PRODUCTOS
CONGELADOS S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2023, ~-==<=ssmsesesnmsenaannmmnimnamaninnsoneasensnsnnnnosanminnnan e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MARISCAL’,
registrada con el nimero 404081 en fecha 23 de septiembre de 2014 a favor de JORGE LUIS VERA GAJARDO
BUSTAMANTE. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran
tener coexistencia pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; por lo
que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.”.---------=---=----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Las marcas no son idénticas, la
denominacién de mi mandante se encuentra compuesta de tres términos, tienen en comun el primer
término, marcando toda la diferencia entre ellas que lo acompanan DE MAR, aportando la distintividad
necesaria a la marca pretendida, el cotejo de una y otra marca permite concluir que son signos disimiles
desde todos los aspectos a tener en cuenta en el analisis marcario.../... Al leerlas de forma sucesiva, salta a la
vista la diferencia en ]a pronunciacion y escritura..../... Desde el plano fonétjco no existe riesgo de confusio’n

como de productos protegzdos por cada una y que el titular no ha deducido oposicién, corresponde
revocarla Resolticion N°® 1733/2023. "-=+==s=ssusmmnsnmmmmn soae i asnn comeamcm et omemanmn o mn oo n s e smn e n s non s mn s n s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1733 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL DE
MAR Y ETIQUETA’, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85000/2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS CONGELADOS
0 WD T —————

artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se
comparte el vocablo “MARISCAL”, no necesariamente causaran confusion en el seno del publico
consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresién diferente que aleja
toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
diferencia existente entre las mismas: -=---=--===-=mmsmmmnmm e

MARISCAL DE MAR y Etiqueta (solicitada), y
MARISCAL (base de rechazo)

Que, de esta comparacién se colige que la solicitada es mas extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciacién es bastante distinta, quedando asi demostrada la
diferencia en los planos ortografico y fonético. --=--==-======mmmmmm oo

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

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, 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 de la marca base de rechazo que es

dENOMUNALIVA. - - ===

marca solicitada marca registrada

—A_

MARISCAL

uMHR

denominativa

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 1733 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL DE
MAR Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85000/2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS CONGELADOS
R W e L L LT LR

estd demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor. --------------

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 29, el solicitante pretende
cubrir Exclusivamente frutos de mar y pescados, mientras que la marca base del rechazo cubre productos
Exclusivamente carne. 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 confusiéon para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre
CODBTEMTAS:, 5= st s B o i B o R R B R S s S A B

En ese entido, el cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor mas
desprevenido podra confundir de ninguna manera, un producto por otro.---==-==========-=s-czsccsoceoocaooooooeoe

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

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

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 1733 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas. ------===-======seememmmmm oo e

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
MARISCAL DE MAR Y ETIQUETA”, clase 29, Expediente N° 85000/2022, solicitada a
nombre de PRODUCTOS CONGELADOS S.A. ---------n-r--n-- oo

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, =---=-===+===xszmsssmmmeaammreans as - Ngagaoo e

dﬁa Pamela Ctistaldo
,f_’_;;Gcn:ra] Interina
sral de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “FIORE Y ETIQUETA”, CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR
ANDDY YANG LIN. e

AN

Asuncion, 7 6 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de ANDDY YANG LIN.
contra la Resolucion N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
AR GOS0, e e i 0 5 S et A B e e A S R I e M S S S A

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2019 se presenta la representante convencional de ANDDY YANG
LIN a interponer recurso de apelacion contra la Resoluciéon N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s.--=-==-====scsssomemmmmmencnceom e n e cemn e m e

Que, en fecha 03 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 25 de agosto de 2020, el representante convencional de ANDDY YANG LIN expreso
agravios; en fecha 14 de diciembre de 2020 fue acusada la rebeldia del representante convencional del
oponente KARVIA DO BRASIL LTDA,, por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 30
de diciembre de 2020 fue declarado decaido el derecho que dej6 de usar y se llamé autos para resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: “(...) se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando
las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que entre las marcas “FIORE”(solicitada)
y “LA FLORE” (oponente) existen elementos semejantes en los planos fonético e ideolégico, que la hacen
en extremo confundibles entre si. Ademas de la cuasi-identidad denominativa, la solicitud ha sido
depositada en la misma clase donde la oponente tiene registrada su marca. Aquello causaria sin duda
alguna, confusion entre las marcas en pugna. La configuracién y el orden de letras en la solicitud hacen que
esta suene y se vea similar a la marca registrada por la oponente, por lo que esta Direccién es del criterio
que las marcas pueden ser fonética e ideolégicamente relacionadas entre si. Teniendo en cuenta esto, nos
remitimos a la prohibicién insertada en la Ley de Marcas 1294/98 en su articulo 2° inciso f) que prohibe el
registro de una marca idéntica o similar a una marca registrada, para afirmar que esta Direccién no puede
dar curso a la solicitud mencionada, en arreglo a lo preceptuado en la ley..(..)"---=-================zczzommmmonnoaa

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANDDY YANG LIN y manifiesta: (...) En primer
lugar, mi representacion se siente agraviada con la decisién del Sefior Director, que sélo se ha limitado a
considerar que la marca solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone
que no pueden constituir marcas "Art, 2 Inc. D.. los signos idénticas o similares a una marca registrada o
solicitado con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca. El Sefor
Director ha ap]icado mal la ley de marcas al fundar su Resolucion, porque la marca oponente es una marca

' Abg, Clautia Pymela Cristaldo
Diréctora Genleral Interina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “FIORE Y ETIQUETA”, CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR
ANDDY YANG LIN smesesnnmemcnomsnmoeomoce oo

requisito de la especialidad se impone sin duda alguna. El otro requisito, el de la novedad intrinseca
también es propia de esta solicitud de registro, ya que se trata de la combinacién de fantasia de VOCABLO y
DISENO, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 1° de la ley 1294/98, que dice: "Son marcas todos los
signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podran consistir EN UNA O MAS
PALABRAS, lemas, EMBLEMAS, monogramas, SELLOS VINETAS, relieves; los nombres, vocablos de
fantasia, las letras y nimeros con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de
colores, ETIQUETAS, envases y envoltorios "(las mayusculas son mias)../.. La marca tiene suficiente
distintividad.../... FIORE no es similar ni mucho menos idéntica a”’LA FLORE”, marca extranjera de la
oponente../.. No puede negarse que en este conjunto: VOCABLO+DISENO tienen una distintividad .
propia.../... Mi representado es titular de FIORE para productos de la clase 18.../... Por tanto, oportunamente
dicte resolucién revocando la resolucion apelada(...) ---=--=---=-===r-cme-mermmeerecr oo e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucién N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019. ---------------nmmmmmmmmme oo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca FIORE Y ETIQUETA , solicitada en clase 03, con la oponente LA
FLORE, Marca @Xtranjera. ==-=-===-===n=nmneme e oo e

Que, si bien la apelante basa su oposicién en la marca LA FLORE, registrada en Brasil; no es menos
cierto que el mismo es un registro concedido en otro pafs, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado
solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensién de oponerse al registro
nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la
vigencia de su marca en nuestro pais, requisito éste ineludible para que la oposiciéon prospere. Por tanto las
posibilidades de confusion con una marca que no tenemos en el pais, se ven totalmente nulas.----------------- ‘

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 obtencién del
registro de su marca en el Pais. 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.------==-====-=--nnrmm 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

i Abg Claudxai’amev rstaldo
Directora General f\tenna
Direccién General de Propiédad Industrial
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PORLA CUALSE REVOCALA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “FIORE Y ETIQUETA”, CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR
ANDDY YANG LIN.

Que, analizando el campo ortografico de la solicitante “FIORE Y ETIQUETA” y la marca oponente “LA
FLORE”, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente. De dichas diferencias ortograficas se genera un distintivo fonético, debido
a que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas
es diferente una de ofra.-----==-=sessmmmcmmme oo

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacién 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 que
las hace diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacién, de
ello se colige que no necesariamente causaran confusion en el seno del ptblico consumidor. ------------------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen
suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensiéon de la
construcciéon de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo
ningun concepto podrian causar confusion en el publico consumidor, tal y como se puede apreciar en el
SIGIHONITE COTOJO cosmtnnsinn st e s e s o o e Sl A 0 1 A A i S i i it

marca solicitada marca extranjera

Que, por ultimo, tal y como lo menciona el solicitante, ANDDY YANG LIN cuenta el registro marcario
de la marca FIORE, Registro N° 417307, para la clase 18. En ese sentido, constituye una prueba de que el
solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominacién y con la presente solicitud solo
pretende registrar la marca que ya le pertenece, en otra clase, 1a,03i-=~---=-=rnr=senecsseccoiccmsammcassnionsacns

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada “FIORE Y ETIQUETA” no causaria riesgo de confusién o de asociacién con la marca opone
FLORE”, asi como tampoco menoscabaria los derechos de las firma oponente, por lo que corrsponde
revocar la resolucion recurrida, ------=-==-=w--=meemsemmnnmmnnmnannemnean e nasmnanaan o ne n e s s e P & S T S

POR TANTO,

RAL INTE . Claudia Panela Cristaldo
EEDIRECIORIECHNE RINA DE LA PROPIEDAD INDUS tora Gencral Interina

Dmmon General de Proplc{hd Industrial
RESUELVE: Direceisn N:cmmldg l’mpied:d Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “FIORE Y ETIQUETA”, CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR
ANDIIY YANG LIN, sneonssnmsasonms sumanmascanssnsssansmases

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposicion a la solicitud de registro
de marca “FIORE Y ETIQUETA”, Acta N° 78221/2017, clase 03, ---=--=-==========mmmmmmmnamnnaaaas

Art. 22 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de
ETIQUETA”, Acta N° 78221/2017, clase 03, presentada por ANDDY Y.

Art.3° NOTIFIQUESE por cédula,------==========sssmmmmmeeemoeoee e Mg

Direct}&ﬁchneralchro edad Industrial
Digéceion Nacional de Pro edad Intelectual



DIRECCION NACIONAL DE

" PROPIEDAD * GOBIERNO pri. | PARAGUAI
# INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 57 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N°
29939/2020, SOLICITADA POR RAUL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA.---=-=--==-==-==-=-- S

Asuncién, 9 § IR 2074
VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de CONSULTORES DE
INGENIERIA VIAL SRL C.LVILALL en contra de la Resolucién N° 57 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada

por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥; --===r«essssac-ssenaraacmaansamnrancicannnonssenssasesns santsnsnns samss
RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2022 se presenta la representante convencional de CONSULTORES DE
INGENIERIA VIAL SRL C.LVILA.L e interpone Recurso de Apelaciéon en contra de la Resolucién N° 57 de
fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------=-==--=-===---------

Que, en fecha 19 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacién
0 b (L e o

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, la representante convencional de CONSULTORES DE
INGENIERIA VIAL SRL C.LVIAL expres6 agravios; y en fecha 19 de abril de 2023 fue acusada la rebeldia al
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en
fecha 27 de abril de 2023 fue declarado decaido el derecho que dejo de usar y se llamé autos para resolver.--

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(..) Que, aal realizar el cotejo de las marcas en pugna
CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. CIVIAL (marca oponente),
en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto
visual, como asi tambien en el aspecto fonético e ideoldgico.../.. Esta Direccién considera que, aunque las
mismas compartan pequerios aspectos en comtin, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que
no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia

aprecian las diferencias graficas y fonéticas existentes, como asi mencionar que la misma cuenta con una
etiqueta muy original y novedosa, lo que alejan atin mas la posibilidad de confusién entre las mismas; por lo
que cuenta con requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca

tiene la solicitante sobre la oponente.../.. Esta Direccién concluye que la oposicién presentada debe ser
declarada iImprocedente.” -----=-===========smmnm oo oo oooo oo ooosoosssossssssssossooooooes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL SRL
C.LV.IA.L y manifiesta: “(...) En la resolucién alzada puede observar un craso error, debido a que en la misma
se menciona que los nombres son diferentes, utilizando como argumento al eslogan agregado.../... Se nota a
leguas que el nombre de ambas marcas es CIVIAL.../... La resolucién al no haber mencionado esto genera un
peligro juridico, ya que colocar estos argumentos generan inseguridades juridicas.../... IA denominaciones
son las sgtes: CIVIAL- CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (marca slogan).../... Asi como lo vemos, la marca es
la misma, CIVIAL.../.. Deben ser tenidas como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la
inexistencia de similitudes entre las marcas en pugna en autos basadas en el cotejo del copju

Abg- a C', !)n'. ola il
Ditectora Genelq)
il o efal Interj
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 57 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N°
29939/2020, SOLICITADA POR RAUL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA-----r-xs--nnxsncnnrmmrmeemmsmmnm e mennnns

correspondientes al mismo rubro (construccion), puede generar grandes confusiones entre el ptblico
consumidor.../.., La solicitud de autos corresponde al nombre comercial de mi cliente.../... Por todo lo
expuesto solicito revoque la resolucion dictada por la Direccion de Asuntos marcarios
LitIGIOS08, "===mmrmnonmaanm oo e e e e e e e e A R R e R R s ea R mame me e s R A e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA”
(solicitada, clase 37) y “CIVIAL” (oponente, clase 37). =-=========m=mmmmmmm oo oo oo

Que, si bien la apelante basa su oposicion en la marca CIVIAL, la misma fue presentada en fecha 10 de
septiembre de 2020, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 26 de junio de
2020. 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 obtencién del
registro de sumarca en el Pais.-=---=-=-mmmmmmm oo

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccion concluye que la marca CIVIAL, no retne
los requisitos necesarios y no posee las herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca
CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA. Por tanto, corresponde confirmar la Resolucién
L@ CUL T @~ e

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

Art.1° CONFIRMA la Resolucién N° 57 de fecha 24 de febrero de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----==-=========nnsmcmmmnmmem oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA”, clase 37, Expediente.
N° 29939/2020, solicitada por la firma RAUL HIRAM

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -----===========sxzzzzzszzmzzmmcmcoce- B !

aterina
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MONTE?”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 42691/2014 A NOMBRE DE ZOTT SE & CO. KG.-------=------

Asuncion, 2 ; ET 202&

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JORGE A.
BAUMANN en contra de la Resolucion N° 711 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios IIEIOS0E, §] =~ -=mrom=rren e m o i tinia i i o ot csimm i i = i o o k= i i

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de JORGE A. BAUMANN
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 711 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ===-==-=-====s=seeeeremnosecmccsaneocmmensomnnannanannanacnanacnmenannae

Que, en fecha 02 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L 3 L e

Que, en fecha 01 de octubre de 2018, el representante convencional de JORGE A. BAUMANN , en
fecha 09 de septiembre de 2019 el representante convencional de ZOTT SE & CO. KG. contesta el traslado
de expresion de agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 18 de octiibre dé 2019, s«--«=ssmupummmssuismnnsantmsin euununsassssssmissosans dsn sudsmsmsnmanusostuns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “(..) Sometidas las marcas en pugna a un analisis, en
cuanto al plano denominativo, son totalmente diferentes una con otra, las mismas podran coexistir sin
ocasionar ninguna confusién en el ptblico consumidor.../.. Encontramos que entre las marcas en pugna
existen diferencias absolutas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortografico como en el aspecto
fonético y visual, por la cual no habri ningin impedimento para que la marca solicitada pueda ser
registrada.../... Por lo tanto, estamos delante de una marca que reune los requisitos de novedad y
especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Es criterio de esta Direccion que la oposicion presentada
debe ser declarada improcedente. ” ------=--==========smmmm oo oo oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JORGE A. BAUMANN y manifiesta: “(.) La

pues si bien la marca de mi representada constituye una denominacién con otros elementos, la palabra que
indiscutiblemente ocupa el papel principal y preponderante es la palabra MONTE la cual es reproducida
totalmente en la marca pedida../.. EI consumidor al encontrar en el mercado a las marcas en pugna,

necesitan de un cotejo efectuado con mayor rigor y de una clara diferenciacién.../... Es innegable que existe
un elevadisimo riesgo de confundibilidad indirecta, ya que estas marcas parecen formar parte de una
misma familia de marcas.../.. De concederse el registro de la solicitud de la marca MONTE se estaria
consintiendo en un acto de competencia desleal.../.. En vista a lo expuesto, la solicitud de fegistro debe ser
rechazada de OfiCiO(...) " -==================mm = m oo -mEe e -----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MONTE”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 42691/2014 A NOMBRE DE ZOTT SE & CO. KG.---=-=--=-=---

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “(..) El A-quo ha realizado un
profundo analisis de las marcas en pugna, llegando a la conclusién de que es posible la coexistencia de las
marcas MONTE y YERBA MATE MONTE NATIVO atendiendo que no existen suficientes elementos de
conviccion acerca de la supuesta confundibilidad y asociacion entre las mismas.../... La adversa pretende
que el analisis y cotejo de las marcas en pugna sea realizado por separado cuando bien es sabido que el
examen es hecho atendiendo el conjunto que conforma la marca../.. Que al haber diferencias en la
extension de las marcas en pugna, consecuentemente habra también diferencias visuales, graficas y

no podria negar el registro a mi representada atendiendo el hecho de la denominacién MONTE se
encuentra presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares y para las clases 29 y 30, es
decir, coexistiendo otros registros concedidos con los cuales la oponente comparte tantas semejanzas

como la marca solicitada por mi mandante.../...Por todo a la Sefiora Directora solicito, oportunamente dicte ‘
resolucion confirmando la resolucion N° 711/2018(...)". ====-=-=======nsmmmmm oo

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “MONTE” y “YERBA MATE MONTE NATIVO?”.------------------nnnee

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas MONTE (solicitada) y YERBA MATE MONTE
NATIVO (marca base de oposicion), 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 cuestiéon 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 “MONTE”, no necesariamente causaran confusion en el seno del publico
consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de un
solo vocablo, mientras que la marca oponente es de una extension mayor, una denominacién compuesta y ‘
en conjunto dejan una impresion fonética y visual 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
01 0 R et E LT PR LR P EET PR T PRI e

MONTE (marca solicitada), y
YERBA MATE MONTE NATIVO (marca oponente)

Que, asimismo, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos, vemos que si bien las
marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30, las
coberturas presentadas son bastante diferentes. La marca solicitante, “MONTE?”, pretende cubrir “Budines,
helados, polvos para helados, pasteles de larga duracion y pasteleria, tortas especialmente terminadas y
waffles, todos los productos antes mencionados posiblemente elaborados con contenido de chocolate y/o
con sabor a chocolate.” mientras que la marca oponente, “YERBA MATE MONTE NATIVO” cubre: “yerba
mate”. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los
productos de uno y otro signo se encuentran delimitados, extremo que disminuye las posibilida

ireCeIom-GeneTaarpiedad Indusirial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MONTE”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 42691/2014 A NOMBRE DE ZOTT SE & CO. KG.---=----=-----

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusiéon de Marcas” explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el 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 de la oposicién planteada, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente TesoliCiOn. =-=-=s-=s-srsamcrtsscmsmamtunsmoummmnuamamssns sussuassossamnossos

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién
auditiva que generan ambas es bastante disimil. <=-+~sssmenmmcsancmccnsmcsiimnmmaasiussnosnusasisnsontanesasssssranstaus

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

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

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 711 de fecha 24 de abril de 2018 dictada por la
Direreion de Asuritios Marcarios Litigiogos, —------rm-rreoomemoorememcnmrerncas snnssmassisnrs

(=]

Art.2 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

“MONTE”, clase 30, Expediente N° 42691/2014, solicitada a nombre

Art. 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ------=x=====srssmmmsesssmmnmemmnes oo s R
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' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusién de Marcas” Editorial La Ley. Asunci6n. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1060 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WORLD
TECH”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28843/2021, A NOMBRE DE ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL.---------

Asuncioén, 76 AR

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ELGA
MARISOL MARTINEZ BERNAL en contra de la Resolucién N° 1060 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por
Vel DDA GO 18 VLGRS, T = mmerm om0 ot e e A S e R T e R

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de ELGA MARISOL
MARTINEZ BERNAL e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1060 de fecha 20 de
juiiiode 2022, dictada por la Direccion de Mareas = s-ssevananmsrmssimmnsnmss s somsstmmspmommanusmsmas ves

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
A B O I OTYIULBSE o mm i m s i s i s S M A 8 3 S 5 S

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022, el representante convencional de ELGA MARISOL
MARTINEZ BERNAL expresé agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
antos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022, ~-«~~==nn=menmmaenammnscsmmmmm s tmmnmmnmn sno s mmm cnm i n s mmrm e

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) En la Resolucién de rechazo se
fundamenta en el Articulo 2 inc e), con el comentario en la misma, “son términos de uso comun Ssin
capacidad distintiva”.../.. Para la clase 35 y los servicios de comercializacion de productos electrénicos, la
palabra TECH es de uso comun, y en consecuencia mi solicitud esta acomparniada de la palabra WORLD,
siendo de esta manera una marca compuesta en ]a que no se reivjndjcan ]as pa]abras Wor]d m' tech por

marca evocativa.../... Este tipo de marcas son rngStrables a diferencia de las marcas genéricas.../... Las marcas
evocativas son consideradas marcas débiles, en las cuales no se reivindican las palabras genéricas o de uso
comun, sino la denominacién en su conjunto../... Existen numerosas marcas de este tipo registradas en la
clase 35 segtn base de datos de la Dinapi../.. Existen infinidad de marcas con estas caracteristicas
registradas, son marcas débiles como senala la doctrina, en la cual no se reivindican las palabras de uso
comtin en la clase sino en su conjunto.../... A la Sefiora Directora peticiono dictar resolucién revocando en
fodas suspartes la resologion N° J0GE0T2. " ~rrrrrrrresmrrmemmnm s onman e nen s e e S AR A SR

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no de "
LS U (O R T N A OR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1060 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WORLD
TECH?”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28843/2021, A NOMBRE DE ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL.---------

Que, la jurisprudencia y doctrina més 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 producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente (traduccion: Tecnologia Mundial'). En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la
solicitud de registro de la marca “WORLD TECH” fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “venta, importacion, exportacion, comercializacion
de productos electronicos e informaticos, comprendidos en la clase 35.” --=-===========szsmsmmmmcmomeoe oo

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “WORLD TECH” resulta genérica .
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacién usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién “WORLD
TECH” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador
internacional, la cual comprende “venta, importacion, exportacion, comercializacion de productos
electronicos e informéticos, comprendidos-en la clase 35.." %-==--=---ssrmmsmmercnmrmussomenn et s i me i s

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “WORLD TECH” proyecta una denominacién
novedosa y original y aleja cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccién solicita, ni constituye la designacion
necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o
deSCIIPHIVA. === mmmmm e e 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. "==-===========mmmrm o

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

'https://translate.google.com/

Zhttps://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_ numbers=show&class number=35&explanatory notesarhqri&lafigsess
. . » " g == p—. =y -3 aAutl]

enulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1060 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WORLD
TECH”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28843/2021, A NOMBRE DE ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL.---------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la viabilidad es si existe coexistencia previa
en el nomenclador solicitado -35-. En ese sentido, segtin la biisqueda realizada en el sistema informatico de
la Institucion, también se encuentran registradas con el vocablo TECH las marcas: PHONE TECH, Registro
N° 531895 a nombre de Didier Xavier Blanco Meza; HI- TECH, Registro N° 421383 a nombre de Ali Mahmoud
Karaki; DI TECH, Registro N° 392297 a nombre de Diego Fabian Velazquez Machuca.--------=--=--==--ssncmeemaeen

Que, ahondando atin més en el anélisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE

MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros
marcarios incluyan la misma particula en comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como

. débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo
incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria
otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II,
18/06/91, BIiZin, Mario. === =«=mussnnnme e cmse e e e e i 2 e A

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.--

\

/

WoRIL.D TECH

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 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 De La Propiedad Industrial (Interina):
RESUELVE:

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 1060 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas, «=--=-=--=-=====ss=sesemmrmmmnmcommnnnnannn s mopmme mn o on oo nnem e m e s

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, ------=====sss2mmmmmmemmnnaeannnas .

1 derdchq de
amela
Directora General Interina
Diteccién General de Propicdad Industrial
Direccion Naciansl de Propiedad Intelectual

* Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de mareas ; arﬂ)on'eraciﬁ?
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 paginas. g Liaudia
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Resolucién N° é‘ A 1

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104836 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CASHCONVERTERS’, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35969/2022 SOLICITADA POR HUMBERTO
ALMADA.- S——— - .

Asuncion,

VISTA: La solicitud de registro de marca “CASHCONVERTERS”, Acta N° 35969/2022, clase 36,
solicitada por HUMBERTO ALMAIDA ¥; =~=r==nrs=mnnmnrmnmmncnmnmeimnnnnn mresneme e mn mem e s e mn m s e i s m e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 se presenta HUMBERTO ALMADA y solicita el registro de la marca
“CASHCONVERTERS”, para amparar productos de la clase 36, »sworsrs-cmsmmrosmoesmmmirsmmamsnsanssmmr ssnsnmisosen

Que, en fecha 19 de julio de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 104836 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesién de la referida solicitud de marca. ----=-=====-====msmmmmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, Acta N° 35969/2022, clase 36, solicitada por
HUMBERTO ALMADA, con Dictamen de la Direccion de Marcas N° 104836 de fecha 19 de julio de 2023,
favorable a la emisi6n de la respectiva Resolucién de Concesion, ----==-==-=====-=smmmmmmmmmemacno oo

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
S o1 | I Gt

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca “CASHCONVERTERS”, ha sido presentada para
cubrir productos de la clase 36 del nomenclador internacional, entre ellos: “servicios financieros
incluyendo servicios de emperios de vehiculos, propiedades y bienes tangibles; servicios de creditos a sola
firma ademas de servicios de prestamos de dinero a terceros; servicios de estimacién de bienes
inmobiliarios; servicios de prestamistas asi como servicios de empenos ; servicios de prestamos prendarios,
remates y prestamos con garantias, casa de CambIOs.”, =s==ssrssumamsssmsssnsarnnssnsssmsasss sassanm sosusus sunnnsnvors

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 & CONSTITUIT VNV TIATTR, »=s=esnama ot i s S i S o e S 510 & UM S s t sso

Que, al analizar la denominacién “CASHCONVERTERS”, se advierte que la misma se encuentra en
idioma inglés, cuya traduccion al espafiol es “convertidores de efectivo”. Ahora bien, tanto la doctrina como
la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las

que forman la denominacién se encuentran incorporadas o no al lengua]e comun en el mercado, es flecir, si
son conocidas por el CONSUMIAOT. ------=-=====rsermmmmmnnoe oo g oo e e

Direccidn Naciona! de Propiedad Intelectual

-
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104836 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CASHCONVERTERS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35969/2022 SOLICITADA POR HUMBERTO
5 0

Que, en ese sentido, la denominacién solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple
apreciacion espontanea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus
términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés’. ------------nsmmmmmimme o

Que, asi las cosas, la denominacion cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad
establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: “No podran registrarse como marcas
los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir caracteristicas del producto..”. En ese sentido,
la denominacién “CASHCONVERTERS”, tenemos que la solicitud es una designacién que define al servicio
que pretende identifiCar.-=---===-mmmmm e

Que, esta Direccion considera que la denominaciéon “CASHCONVERTERS” no ofrece ningin
elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas béasicas necesarias para
COTY T HITS@ @ TN AT (.-~~~ == == === === e oo e

Que, en conclusion, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N2 104836 emitido por la Direccion de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.---------====-mmmm e

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

Art. 1° REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 104836 de fecha 19 de julio de 2023 dictada por
la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”,
clase 36, Acta N°35969/2022, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA. -----------

Art. 2° RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS?”, clase 36, Acta
N°35969/2022, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.------==-======-=scnmnnae-

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la
clase 36, Acta N° 35969/2022, solicitada a nombre de HUMBERTO

Art.42  NOTIFIQUESE por Cédula,-----------------=-- At LY.

Diredtorn Oemral nierina
Direccién General de Propiédad Industrial

'Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-



DIRECCION NACIONAL DE

*, PROPIEDAD * GOBIERNO pr.. | PARAGUAI
INTELECTUAL ? PARAGUAY | REKUAI
PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104837 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CASHCONVERTERS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35974/20222 SOLICITADA POR HUMBERTO
ALMADA. —

Asuncién, 76 MAR 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca “CASHCONVERTERS”, Acta N° 35974/20222, clase 35,
solicitada por HUMBERTO ALMADA ¥; »++s=rarr-srssasenconncancransannsmssanssannsannsennannensnnastahsnasmasapsmsesnsnanns

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 se presenta HUMBERTO ALMADA y solicita el registro de la marca
“CASHCONVERTERS", para anmiparar productos de 1a ¢lage 35, ~--mm-—e-smmmmsmssmamme mm e s e oo rmms

Que, en fecha 19 de julio de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 104837 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesiéon de la referida solicitud de marca. -===--==============mmmm s

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, Acta N° 35974/20222, clase 35, solicitada por
HUMBERTO ALMADA, con Dictamen de la Direcciéon de Marcas N° 104837 de fecha 19 de julio de 2023,
favorable a la emision de la respectiva Resolucién de Concesion. =------===-====ss=smmmsmmmmmmmmmco oo

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
BCM Bl =epser e semet et in s A s s i = S e e e e e i L = e A

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca “CASHCONVERTERS”, ha sido presentada para
cubrir productos de la CLASE 35 del nomenclador internacional, entre ellos: “servicios de importacion,
exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros compra y venta al por mayor y menor de articulos
de segunda mano en establecimientos como motos, autos, joyas y joyas exclusivas y todo tipo de piedras
preciosas y metales preciosos, lentes, lentes deportivos, , relojes, herramientas de todo tipo,
electrodomesticos, computadoras, celulares, prendas de vestir, calzados, carteras, articulos de bazar,
articulos informaticos, publicidad, asistencia en gestion de negocios y en particular la realizacion de las
tareas necesarias para el buen desarrollo de ventas por subasta; facilitacion de subastas en linea;
organizacién de subastas; organizacion de subastas por internet; organizacién de ventas en subasta
presencial; pujas en subastas online en nombre de terceros; servicios de comercio en linea en los cuales el
vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrénica a través de
internet; subasta de propiedades; subastas por teléfono y television; servicios de subastas.”.----=--=--==--=-=----

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 lavia

Dnectora ongral Interina
Direccitn General de Phopiedad Industrial
Direccion Nacionsl de Propiedad Intclecz:|
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104837 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CASHCONVERTERS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35974/20222 SOLICITADA POR HUMBERTO
FN B VTN o ————— T

Que, al analizar la denominacién “CASHCONVERTERS”, se advierte que la misma se encuentra en
idioma inglés, cuya traduccion al espariol es “convertidores de efectivo”. Ahora bien, tanto la doctrina como
la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las
solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras
que forman la denominacién se encuentran incorporadas o no al lenguaje comtn en el mercado, es decir, si
son conocidas por el CONSUMIAOT. ==-=====m e mmmm s

Que, en ese sentido, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple
apreciacion espontanea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus
términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés'. ---------=---smnnremmmrmmmce e

Que, asi las cosas, la denominacién cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad
establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: “No podran registrarse como marcas
los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir caracteristicas del producto...”. En ese sentido,
la denominacién “CASHCONVERTERS”, tenemos que la solicitud es una designacién que define al servicio
que pretende identifiCar.-----=s===mmmmm e

Que, esta Direccion considera que la denominaciéon “CASHCONVERTERS” no ofrece ningin
elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
COMNV T EIT S @) T G, ===~ == == === === e e e e e oo

Que, en conclusion, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N2 104837 emitido por la Direccién de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.--=---=-=======mm s

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

Art.1° REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 104837 de fecha 19 de julio de 2023 dictada por
la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS?”,
clase 35, Acta N° 35974/20222, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA..----------

Art, 2¢ RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS?”, clase 35, Acta
N°35974/20222, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.-------=--==-=-==c-znnnamae

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro d
clase 35, Acta N° 35974/20222, solicitada a nombre

Art. 42 NOTIFIQUESE por Cédula,-----===s========----- wepmazs T e AR

Directora Gerteral Tnt
Direccion General de Propiedad |
Direceion Nacicnel de Propiedsd Iriclzz:: !

'Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109814 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 96109/2022 SOLICITADA
POR MARLENE MARIA PALAZON SMITMANS. -----s--sccsnssnsmcmmcnmemmemmaamam s memem et amea e emeemmamemenmennee

Asuncion, 2 6 MAR 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, Acta N°
96109/2022, clase 41, solicitada por MARLENE MARIA PALAZON SMITMANS ; -----======-==x=zzz-nzzzzzzsnna-

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta MARLENE MARIA PALAZON SMITMANS y
solicita el registro de la marca “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, para amparar servicios de la clase
st A R L e S 2 A RS AN A m

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 109814 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. ----==----==s===nsmmmmmmmmmee e

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, Acta N°® 96109/2022, clase 41, solicitada por MARLENE MARIA
PALAZON SMITMANS, con Dictamen de la Direccién de Marcas N° 109814 de fecha 02 de diciembre de
2023, favorable a la emision de la respectiva Resolucion de Concesion.---------=--===--=ssmmmmmmmmmmmmmmeo oo

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
0 01S) | B 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, 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. -=---=-==mmmmm 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.--

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

' Articulo 6°.- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del ptblico, podra denegar el registro de una-marca idéntt muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, atin medialxgo onsentimi¢nto del

titular de la marca registrada. g Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina

Direccidn General de Propiedad Industrial

Direccién Nacional de Propiedad Intelectual
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109814 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 96109/2022 SOLICITADA
POR MARLENE MARIA PALAZON SMITMANS, -=================s s smsmmmmmm oo

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
garacterisiicg del prodliclo G NEIVICID. s=srerssrsuusmmnnsssuntonss sunsusnt onpisss suny s s i s hmbn i st i oo

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “ASUNCION PILATES CLUB Y
ETIQUETA” se presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como: “Servicios de instruccion de pilates;
ensefianza y cursos de pilates; entrenamiento y practica de pilates; servicios de academias; clases de
mantenimiento fisico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento fisico]; educacién; ensenanza;
instruccion; servicios educativos; servicios de educacion fisica; formacion practica [demostracion];
servicios de preparador fiSICO PersSOMna”. == -=sseesssmmssnnmmsumnsnrtennt o tmt i mm tnt i m S St e ma e Sa b S s a e st n s S S mn e

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el sipnio pPresentado, m-mrm-rrmmr=emere e s n e e emr e e o e e s e mn e e mm

Que, en consideracién a lo expuesto, no se logra visualizar cual seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacién “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, de la forma en que ha sido
presentada, sin contar con ningun otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un
signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la
denominaciéon “ASUNCION PILATES CLUB” deberia contener otros elementos diferenciadores, pues con la
simple conjuncién de las tres palabras comunes- “ASUNCION PILATES CLUB”- para servicios relacionados
precisamente a Servicios de instruccion de pilates; ensenanza y cursos de pilates; entrenamiento y practica
de pilates; servicios de academias; clases de mantenimiento fisico; clubes deportivos [entrenamiento y
mantenimiento fisico]; educacién; ensefanza; instruccion; servicios educativos; servicios de educacion
fisica; formacion practica [demostracion]; servicios de preparador fisico persona, no se podria considerarla
un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demas existentes en el mercado, abocados al mismo

Que, al ser las palabras de uso comin no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como laley
lo expresa” son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio publico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-------=---=---------

Que, esta Direcciéon considera que la denominacion “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA” no
ofrece ningtin elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas
RBCesarias PREE COMVETRIPSE B11 NI aE O - o e o e T o i s e S A

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

N
'aP

Amhela Crist:aldo

Abg. Cla al Interina

Directora Gencral ja
Direccion General de Propiedad Industrt 1
o

ion Naci riedsd Intilic
Direccién Nacional de Prer jedzil
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109814 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 96109/2022 SOLICITADA
POR MARLENE MARJA PALAZON SMITMANS, -------s--s=nssncsnsemmemmsmsmmsmsmeamnen e e e e e n e

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 109814 emitido por la Direccién de
Marcas y disponer-el rechazo de la solicitud.-===-==-==s-sormmessrommmsscsncmomrenmnmrmmmronromnrinsnnssmmn s e st ionarmnatnen

Art.]1¢

Art. 2¢

Art. 3¢

Art. 4¢

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

REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 109814 de fecha 02 de diciembre de 2023
dictada por la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca
“ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA”, clase 41, Acta N° 96109/2022, solicitada a
nombre de POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA. ----------=--=--==-=-----

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ASUNCION PILATES CLUB Y
ETIQUETA”, CLASE 41, Acta N° 96109/2022, solicitada a nombre de MARLENE
MARIA PALAZON SMITMANS---==xsssmsnn e oo oo oooooooooiiceee e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “ASUNCION PILATES
CLUB Y ETIQUETA”, clase 41, Acta N° 96109/2022, solicitada- de ARLEN
MARIA PALAZON SMITNIANS ~emsanesrnmassmnzcnermmanncns flamnesnmennssnmsnNnnedtsncon = e

NOTIFIQUESE por Cédula,---------=-=-======smmmmmmmmmmmomommoos S coopmmmelooootooooooooo /

e M

Abg. laudia Pamely Cristaldo
Directora General nterina

Direccion Generaf de PropirLd Industria)

Direccidn Nacions] 4o Prepiedad Intelectyq)
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110461 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SE FITNESS Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108702/2022 SOLICITADA POR HERNAN
MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINL = -

—d

Asuncion, A Km0
2 0 MAR LULR
VISTA: La solicitud de registro de marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, Acta N°108702/2022, clase
41, solicitada por HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINL y; -------======s==ssssssmmcssmonsmooe oo oo oeee

RESULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2022 se presenta HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINLI. y
solicita el registro de la marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, para amparar servicios de la clase 41. -------------

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 110461 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. =--=============== s mmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente
de solicitud de registro de la marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, Acta N° 108702/2022, clase 41, solicitada por
HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINL, con Dictamen de la Direccién de Marcas N° 110461 de fecha
14 de diciembre de 2023, favorable a la emision de la respectiva Resolucién de Concesion.-----------------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
BTGB, = e e o e o A e R A A A et A = = = 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 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 COnSHEIT MMATNADCA, »venssnssinssoumntomnnsmes snsn s s e s s g s 4 i e o = s it

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.--

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 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
carzcteristicadel prodicto, 0 SEIVIGID = ssarmumrsnmmums s s sa s S aa s e SRR SRS e s s o

' Articulo 6°.- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del publico, podra denegar el reglstro de una marca idéntica  muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, atin medlando ¢onsentimienfo del
titular de la marca registrada.

Directora General nterina
Direccion General de Propiedad Industrial
Direccitn Nacionel de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110461 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SE FITNESS Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108702/2022 SOLICITADA POR HERNAN
MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINL-+-«xussncnnssuss semmsmmsssuncmnos s cammmessi e ms o ame om as o snnm e maness

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “SE FITNESS Y ETIQUETA” se presenta
para amparar servicios de la clase 41 tales como: “Servicios de educacion fisica, gimnasio, entretenimiento y
mantenimiento fisico, actividades deportiva, coaching [formacion], servicios de preparador fisico personal
[mantenimiento fisico], organizacién de competiciones deportivas, organizacion y direccion de congresos,
simposios, coloquios, conferencias, produccion de programas de radio y television, programas de
entretenimiento por radio, programas de entretenimiento por televiSion”.-------------==-==-=z=zsmmommucmccoooeee

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el signo presentado. ~=--=====cmmem s

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cual seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacién “SE FITNESS Y ETIQUETA”, de la forma en que ha sido presentada, sin contar
con ningun otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominacion
“SE FITNESS” deberfa contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjuncién de las dos
palabras comunes- “SE FITNESS”- para servicios relacionados precisamente a Servicios de educacion fisica,
gimnasio, entretenimiento y mantenimiento fisico, actividades deportiva, coaching [formacién], servicios
de preparador fisico personal [mantenimiento fisico], organizacién de competiciones deportivas,
organizacion y direccién de congresos, simposios, coloquios, conferencias, produccion de programas de
radio y television, programas de entretenimiento por radio, programas de entretenimiento por television,
no se podria considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demas existentes en el
mercado, abocados al MISMO TUDIO.-=-=- === m e

Que, al ser las palabras de uso comiin no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa” son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio piblico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.---------------------

Que, esta Direccion considera que la denominacion “SE FITNESS Y ETIQUETA” no ofrece ningun
elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
CONVETEIISE @1 TNIALCa, === ==== === e e e oo oo oo

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
IN@NIOT ANALISIS. ===

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,

realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es vicalb
Abg, Claud
DifeTTos:
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110461 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “SE FITNESS Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108702/2022 SOLICITADA POR HERNAN

MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINL.--- --- mcmmmmam e e e amas

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 110461 emitido por la Direccion de
Marcas y disponer €l rechazo de la solicitud ssesersom s cm e mnsensm e sanacsains v st s o s

Art, 2°

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

REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 110461 de fecha 14 de diciembre de 2023
dictada por la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca “SE
FITNESS Y ETIQUETA”, clase 41, Acta N° 108702/2022, solicitada a nombre de POR
HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINIL--------------nmwmxseamemememmmemomom oo

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, CLASE
41, Acta N° 108702/2022, solicitada a nombre de HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA
1 || RS SESSTRPRS—————

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SE FIINESS Y
ETIQUETA”, clase 41, Acta N° 108702/2022, solicitada a fiombre de A
OCTAVIO SOS ZAPNTTINI--<~enn-rrnnnsrssssssnsntsessns sEuips ssissusnanssquasis
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109789 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 23149/2022 SOLICITADA POR
MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.

NS

Asuncion, o MAR 2024
VISTA: La solicitud de registro de marca “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, Acta N° 23149/2022,
clase 42, solicitada por MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA y; --------=-=-===s=nsmmsmmssmnsmannoaones

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA y
solicita el registro de la marca “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, para amparar productos de la clase 42. ---

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 109789 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. -=-==-==-==========mmommmmme e

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente
de solicitud de registro de la marca “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, Acta N° 23149/2022, clase 42,
solicitada por MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA, con Dictamen de la Direccién de Marcas N°
109789 de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisiéon de la respectiva Resolucion de
C OIS O == === e e e e e e e e s

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
BOIIET ], = 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 legislaciéon 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 CONSHItUIr UNA MAICa. =--=====m===mmmm 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.--

Que, en ese sentido, esta Direccién General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 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

! Articulo 6°.- La Direccion de la Propxedad Industrial en interés del publico, podra denegar el reglstro de una marcg
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, aun mediando cornse
titular de la marca registrada. /

Ditectora Gene al Interina
Direceion General de Propiedad Industrial
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109789 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 23149/2022 SOLICITADA POR
MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA. - --- - e

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del producto 0 S€rviciQ”.--=---=--==--===-===r==mrommrenoseumsmssesseomanannc oo maceseameeeanse e ae e e n e

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA” se
presenta para amparar servicios de la clase 42 tales como: “consultoria sobre arquitectura; servicios de
arquitectura; investigaciéon en el ambito de la construccion inmobiliaria; elaboracién de planos para la
CONSEIUCCION == === === == e e e e e e oo e o o e o oo oo oo oooooosooosoooooooe-

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el SIEN0 Presentado, -~--—~rrm-ermemcmmrmcn e nmne e man e s e e i A 4 e e S AR S MR Ao e

Que, en consideracién a lo expuesto, no se logra visualizar cual seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacién “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, de la forma en que ha sido presentada,
sin contar con ningin otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para
ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la
denominacion “es ARQUITECTURA” deberia contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple
conjuncioén de las dos palabras comunes- “es ARQUITECTURA”- para servicios relacionados precisamente a
consultoria sobre arquitectura; servicios de arquitectura; investigacion en el ambito de la construccion
inmobiliaria; elaboracién de planos para la construccién, no se podria considerarla un signo capaz de
distinguir a sus servicios de los demas existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.--------=---=---------

Que, al ser las palabras de uso comun no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa” son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio publico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni
originalidad.-~----=-----~-nv~---~

Que, esta Direccién con51dera que la denominacién “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA” no ofrece
ningan elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias
Para CONVErtirse €N MarCa.--=--==========ssssssssmems e oo oo oo s mee s oeeoen e ee e n e e e mn o mn o mm e e

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. Asi las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para
que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta
dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende,
nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor analisis. -------

Que, asi las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose

Directora Geferai i
Direccion General de Fmpn K
Direccidn Naciona! de Prisiedsd
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109789 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 23149/2022 SOLICITADA POR

MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 4°

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 109789 de fecha 02 de diciembre de 2023
dictada por la Direccién de Marcas de la solicitud de registro de la marca “es
ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, clase 42, Acta N° 23149/2022, solicitada a nombre de
POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA------------r--s=-s=nszsmsemsemnmeees

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”,
clase 42, Acta N° 23149/2022, solicitada a nombre de MONSERRAT DE LOS ANGELES
(071 8) 4y 1 WS N ———

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “es ARQUITECTURA Y
ETIQUETA”, clase 42, Acta N° 23149/2022, solicitada a no :
LOS ANGELES ROA ORTEQGA, ~---—-------=-=meo=or=ommemmmrmemme oo

NOTIFIQUESE por Cédula.---------=-=--=====-xxzzmnnee- - s SR

Diretyora General Interina
Direccion General deProgiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA F:L DICTAMEN DE MARCAS N° 109801 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “QUADRA Y ETIQUETA”, CLASE 06, EXPEDIENTE N° 71898/2022 SOLICITADA POR GIUSEPPE
ORANDOE ==t e e E N

Asuncion, 7 § AR 2024
VISTA: La solicitud de registro de marca “QUADRA Y ETIQUETA”, Acta N° 71898/2022, clase 06,
solicitada por GIUSEPPE ORLANDQ., y; === === ===nnmnsms oo oo oo oo e oo

RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2022 se presenta GIUSEPPE ORLANDO y solicita el registro de la
marca “QUADRA Y ETIQUETA”, para amparar servicios de la clase 06. ---------=--=-==smcmmmmommmoooo oo

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 109801 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la referida solicitud de marca. -----=--=-=-====mmsmsmmm s

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“QUADRA Y ETIQUETA”, Acta N° 71898/2022, clase 06, solicitada por GIUSEPPE ORLANDO, con Dictamen
de la Direccion de Marcas N° 109801 de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisiéon de la
respectiva Resolucion de Concesion. ==--=-====s=memmm oo

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
BTl -mmm e m e rm 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 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. =-=========ss=mmemeem oo

Que, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, 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 o no posibilidad de confusion entre ellos. -----------

Que, realizando el cotejo entre QUADRA Y ETIQUETA (solicitante) y QUADRA CONSTRUCTORA
(marca antecedente) a nivel ortografico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas.

titular de la marca registrada.

: ela Cristald:

.Du'fctora GenerYl Intering ’
D‘uccclx’on General de Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109801 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “QUADRA Y ETIQUETA”, CLASE 06, EXPEDIENTE N° 71898/2022 SOLICITADA POR GIUSEPPE
01310 Y S

confusion, pues no aporta novedad ni originalidad. Asi las cosas, de la similitud ortografica deriva la
identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. ------------=---------

QUADRA Y ETIQUETA (marca solicitada)
QUADRA CONSTRUCTORA (marca antecedente)

Que, ademas de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo de las marcas en
pugna, la clase de la marca QUADRA y ETIQUETA, clase 06 (“Metales comunes y sus aleaciones, minerales
metaliferos; materiales de construccion y edificacion metalicos; construcciones transportables metalicas;
cables e hilos metalicos no eléctricos; pequenios articulos de ferreteria metalicos; recipientes metalicos de .
almacenamiento y transporte; cajas de caudales”) crea un riesgo de confusion o asociacioén con la marca
antecedente, QUADRA CONSTRUCTORA, registrada en la clase 37 (Servicios de construccién) por
encontrarse relacionada por lo cual el conflicto es implicito. Que, a este respecto, esta instancia considera
que se generaria la confusion indirecta en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la
marca “QUADRA Y ETIQUETA” en la clase 06. En tal sentido, el comprador podria caer en confusién
indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortografica y fonética.--------------=---=------

Que, con esta comparacion queda demostrada la identidad y que los productos cubiertos se
encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca servicios que comparten las
marcas analizadas. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y
riguroso a la hora de otorgar registros para servicios de la clase 06, atendiendo a la defensa del interés del
PUDLCO CONBUIMITIGTS 225srrmrnmsmssnusismes o auass e e sl R M s B e s e i i e

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusiéon en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “QUADRA Y ETIQUETA” en la misma clase 06. En
tal sentido, el comprador podria caer en confusién pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud
ortografica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento grafico que evite esta confusion.----------

Que, segln el Art. 1 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, son marcas todos los signos que sirven para
distinguir productos o servicios. A su vez, el inc. f) del Art. 2 dispone que no podran registrarse como
marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero,
para los mismos productos o servicios, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa
marca; y, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia,
precautelando el interés publico, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada o solicitada con anterioridad por Un terCero. =-==-======s==samsansananamcassonncnconcnnnasec o aemanaaaannnna-

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de marca QUADRA Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible
de causar riesgo de confusiéon o de asociaciéon con la marca registrada con anterioridad QUADRA
CONSTRUCTORA para la clase 37, Registro N° 545368 a nombre de Cf Constructora S.a.-------=-5/%=--==-==-=----3

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizadp el exame
de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccién considera que no es viable su registro-e

Duectora endre! !
Direccién General de Pryp! RN
Direccion Nacional de Pr ik
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POR LA CUAL SE REVOCA F:L DICTAMEN DE MARCAS N° 109801 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “QUADRA Y ETIQUETA”, CLASE 06, EXPEDIENTE N° 71898/2022 SOLICITADA POR GIUSEPPE
ORLANDOQO.----========nnceeunun --- ERCE T EEEEE R -

por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 109801 emitido por la Direccién de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.--------=--=-=mmm e oo eeeee

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

Art.1° REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 109801 de fecha 02 de diciembre de 2023
dictada por la Direcciéon de Marcas de la solicitud de registro de la marca “QUADRA
Y ETIQUETA”, clase 06, Acta N° 71898/2022, solicitada a nombre de GIUSEPPE
(ORILAIIIDY om0 56 05 A S e i MU S

Art. 2¢ RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “QUADRA Y ETIQUETA”, clase 06,
Acta N° 71898/2022, solicitada a nombre de GIUSEPPE ORLANDO.---=-====-====-==-=----

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “QUADRA A%,

Art. 42 NOTIFIQUESE por Cédula.----=---==x=====zmmrressssammmnnaesssaas N e b s

: Cristalds
_Dn'fctora Gengral Interina
D}recqu General de Plopiedad Industia)
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110000 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35,
EXPEDIENTE N° 83874/2022 SOLICITADA POR VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA.----=-=-=-=-=-==-=-=-=-=---

MmN

N N MAD g
Asuncion, Z 0 FARK z.dM

VISTA: La solicitud de registro de marca “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, Acta N° 83874/2022, clase 35, solicitada por VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA

/2 ettt

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2022 se presenta VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA y solicita
el registro de la marca “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, para
ammiparar servicios de la clage 35,--—----smnmmenscensnmnmmonnnr e mnann e mm e man e ne s e S s S e e SR S ok s e

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 110000 por la Direccién de
Marcas, favorable a la concesién de la referida solicitud de marca. ----==-==-=-=eesemcmecomnmmnocnmcm oo

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
“CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, Acta N° 83874/2022, clase 35,
solicitada por VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA, con Dictamen de la Direccién de Marcas N° 110000
de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisién de la respectiva Resolucién de Concesién.-----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesiéon 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
EOTBT A, s e et B e e e e e et s s

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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 @ CONSTtIIT UNA MIATCA, swssmni=smsmsimsn=in i ot =i o S S s S i o S S S SR St

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.--

Que, en ese sentido, esta Direccién General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constifuir maxcas:
“art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o degignacion del

! Articulo 6°.- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del ptblico, podra denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacién al solicitante, atin mediando consentimiento del
titular de la marca registrada. /

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
_Dlrfctorz General Interina
D.nrccglon Generalde Propiedad Industrial
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110000 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35,
EXPEDIENTE N° 83874/2022 SOLICITADA POR VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA. =fassnassosscooccnces

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
caracteristica del producto 0 SEIVICIO".----=--========mmmm oo

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA &
FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA” se presenta para amparar servicios de la clase 35 tales como: “Servicios
de importacién, exportacion, comercializacion, venta y publicidad de chocolates, alimentos a base de
chocolates, productos de confiteria para consumo hUMano.”.--------==-=======mmmm oo

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con .
el SIgNO Presentado. =-=-======m=mm s s

Que, en consideracién a lo expuesto, no se logra visualizar cual seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacién “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”,
de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningln otro elemento, carece de la cualidad
intrinseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al
patrimonio del titular. En otras palabras, la denominacion “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA &
FLORERIA (SLOGAN)” deberfa contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjuncién
de las tres palabras comunes- “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN)’- para servicios
relacionados precisamente a Servicios de importacién, exportacién, comercializacion, venta y publicidad
de chocolates, alimentos a base de chocolates, productos de confiteria para consumo humano, no se podria
considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demas existentes en el mercado, abocados al
TSI FUD 0= mm e e e e e e e e s s en e e e e e

Que, al ser las palabras de uso comiin no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa” son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio publico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades ‘
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.---------------------

Que, esta Direcciéon considera que la denominacion “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA &
FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA” no ofrece ninglin elemento distintivo para los servicios ofrecidos,
careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para convertirse €n marca.-------=--==--========x-=s--soo-oooo-

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriorme
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N°
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad fio resiste el
mMenNor aNAlisis, --=---=v-eemmrrm e e e e e e e SR Y

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el exa
de registrabilidad de la solicitud, ésta Direcciéon considera que no es viable su registro en esas condiciones
« Abg, Claudiz Pamela Cristaldo
Directora General Interina

D‘irecclidn General de Propiedad Industrial
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110000 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE 35,
EXPEDIENTE N° 83874/2022 SOLICITADA POR VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA.------=-=-==-=-=-=-=-------

por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 110000 emitido por la Direccién de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.-------=-=-=-m-mmeme oo

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

Art. 10 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 110000 de fecha 02 de diciembre de 2023
dictada por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca
“CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, clase
35, Acta N° 83874/2022, solicitada a nombre de VILMA PALOMA VACCARO

Art. 2¢ RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA
& FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, clase 35, Acta N° 83874/2022, solicitada a
nombre de VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA-+-+--=-s-xsncsremmrsmsemeamesmsanceas

Art. 3¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de OCOFLO
CHOCOLATERIA & FLORERIA (SLOGAN) Y ETIQUETA”, clase 35, Acta N°
Art. 42 NOTIFIQUESE pOr Cédula,-----s-m-m-mrmmrmmemememememememeeeSf oo

Abg. ClaudiaPamela Cristaldo
Directora General Interina

Direccién General rc Propiedad Industrial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°942 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERMINALES
INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA”, CLASE 9, EXPEDIENTE N°41748/20, SOLICITADA POR E GLOBAL
S.A.

Asuncic’)n,z B MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de E GLOBAL S.A. en
contra de la Resolucién N° 942 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Direccién de Marcas, y; -------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio del 2021 se presenta el representante convencional de E GLOBAL S.A. e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2942 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por
la Direccion de Marcas. ——---------==-=smnmmmmmm oo e

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacién
a1 g o o B i

Que, en fecha 07 de enero de 2022, el representante convencional de E GLOBAL S.A. expres6
agravios; esta Direccién tiene por contestada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
09 de febrero de 2022, --=--=--===-==m=mmmn e e oo e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que 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 alo solicitado.” - <=«+-===—ssswsssmsmmmsmapanmcnmmsesinmmnnsmmainmsmsnmtasssnmnansnnsenins

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) la denominacién de la marca de
mi mandante, esta compuesta por un conjunto de palabras que forman un todo distintivo, que, si bien al ser
ana]izadas de forma individual son de uso comun, al tratarse de un conjunto constituye una marca de

percepcién de los consumidores y que precisamente ayuda a resaltar su aspecto dISUntIVO como marca.../...
este signo llegé a adquirir distintividad a través de un uso prolongado y consistente en el mercado, de
manera que el publico que habitualmente consume o usa el producto, identifica la marca con un
determinado origen empresarial’,---=--=====smerarrmccmromc e ees e ma e ccma e mneenmanees-smnemaser st rmneme——"

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

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TERMINALES
INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA” resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacién usual del producto que solicita. En ese
sentido, la solicitud de registro de marca “TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA” pretende
obtener cobertura para productos de la clase 9, que textualmente describe' “Cajeros automéfjcos tauser,

; Dnecmn, eneral Interina
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Resoluci6n N° ™~ °

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°942 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERMINALES
INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA”, CLASE 9, EXPEDIENTE N°41748/20, SOLICITADA POR E GLOBAL
S.A.

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. De ello se colige que,
la solicitud de autos si define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada
incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2.-

Que, desde el punto de vista gréfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompafiada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicién
mencionada en el parrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominacién TERMINALES
INTELIGENTES 24 HORAS. La denominaciéon TERMINALES escrita en letra imprenta minudscula de color
azul, la denominacién INTELIGENTES escrita en letra imprenta mayascula de color negro y la
denominacién 24 HORAS escrita en letra imprenta mindscula de colo azul, al costado izquierdo de la
denominacién se observa el disefio de un circulo en color blanco con diversos trazos en color azul y
anaranjado y como ya se menciond en el precedente parrafo, dicha expresion hace referencia a terminales
inteligentes para productos relacionados con cajeros automaticos, tauser, cajeros para gestionar pagos,
depositar dinero y realizar cualquier otro tipo de transaccién financiera. ---------==---==-==sz--zsommmommeeo s

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA como denominacion, sélo describen el sentido o
significado conceptual del producto a ser comercializado. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas,
absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evocativa, ya que hace alusién directa. ——=--===-=====memmmmm oo

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cual es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacién
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendra en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”. 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.” -----=---===--===--==---

 realizada e] examen

Que, en base alas consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndes
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conglti 18
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucio !
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Resolucién N° 0 1 4 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°942 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TERMINALES
INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA”, CLASE 9, EXPEDIENTE N°41748/20, SOLICITADA POR E GLOBAL
S.A.

PARAGUAI
REKUAI

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 942 de fecha 07 de julio de 2021 dictada por la
Direccion de MarCas.-=-=============mmmmm oo
Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TERMINALES
INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA”, clase 9, E%ediegte N241748/20, solicitada
anombre de E GLOBAL S.A.

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, -----------=-=-=-----

Dlrcccwn Nacional de Propiedad utelecml
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Resolucic’)nN°O 1 4 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°642 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PANOPLUS”,
CLASE 21, EXPEDIENTE N°2151938, SOLICITADA POR URUPY S.A. —------snssnncsmsamsemmsmmcmnem e e meameemnea

Asuncic’)n,z b MAR 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de URUPY S.A. en
contra de la Resolucion N° 642 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Direccién de Marcas, y; -------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de URUPY S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2642 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por
1a DIreccion de MarCas. ——=======mmmm e oo e

Que, en fecha 19 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
IO PUESEO. === === == e e

Que, en fecha 05 de junio de 2023, el representante convencional de URUPY S.A. expres6 agravios;
esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio
A 20023, o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate,
0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia, no ha lugar a 10 SOliCitad0.” --=--========= == mmmmm oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) la marca solicitada “PANOPLUS”,
FUE FACTIBLE DE REGISTRO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE URUGUAY
POR REUNIR LOS REQUISITOS DE ESPECIALIDAD, NOVEDOSIDAD, DISTINGUIBILIDAD Y ESPECIALIDAD
PARA SER CONSTITUIDA COMO MARCA .../.. la misma es totalmente licita ya que no transgrede ninguna
de las disposiciones de la ley marcaria, encontrandose amparada por el Art. 1° de la citada ley que establece:
“Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. las marcas podran consistir
en una o mas palabras... vocablos de fantasia...” -==-============mmsm e

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

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

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PANOPLUS Y
ETIQUETA” resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacioén constituye la designacion usual del producto que solicita. En ese g€t Eﬁv}‘;éolicitu de
registro de marca “PANOPLUS Y ETIQUETA” pretende obtener cobertura para Prog& /
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Resoluciéon N° O 1 é 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°642 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PANOPLUS”,
CLASE 21, EXPEDIENTE N°2151938, SOLICITADA POR URUPY S.A. e csec=cso s -~r=

textualmente describe: “Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y
vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos;
‘material de limpieza”; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construccion; articulos de
cristaleria, porcelana y loza” Recordemos que la denominacién solicitada es “PANOPLUS Y ETIQUETA”, y
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. De ello se colige que,
la solicitud de autos si define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada
incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2.-

Que, desde el punto de vista grafico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompanada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicién
mencionada en el parrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominacion PANOPLUS escrita
en letras mayusculas de color blanco dentro de un fondo rectangular y con forma ondulada en los costados
de color azul Y Celeste.-----nmmmmmme oo

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
PANOPLUS Y ETIQUETA como denominacion, solo describen el sentido o significado conceptual del
producto a ser comercializado. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva
del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que “PANO”
hace alusién directa a un trapo que puede usarse para eliminar la suciedad de una superficie o para secar
algo utilizandose como material de limpieza. Por otro lado tenemos a la desinencia “PLUS” utilizado como
suplemento, material o no, que se afiade a lo que corresponde o se considera habitual.--------------=------------

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esta en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algtin elemento que la hara, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio ptiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.”'. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “/as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ---------=======-==----
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°642 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PANOPLUS”,
CLASE 21, EXPEDIENTE N°2151938, SOLICITADA POR URUPY S.A. . e sas

PARAGUAI
REKUAI

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N°642 de fecha 19 de abril de 2022 dictada por la
Direccion de Marcas.-----=-====x-smm s o
Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de reglstro w. _ma
ETIQUETA”, clase 21, Expediente. N22151938, sohgﬁ&daa offibre
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