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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE DE
INVENCION “TOXINA AXMI277 CONTRA NEMATODOS Y SUS METODOS DE EMPLEO”, EXPEDIENTE
N°1230448, A NOMBRE DE ATHENIX CORP.-=-========nsnmsmmmmammmn oo oo oo oo oo oo oo
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Resolucién N° éﬂ Rus

VISTO: El estado actual de estos autos y, ======-=s=senmreemnmmame oot n e e e e
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 25
de mayo de 2024, dispuso la intimacién a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. -=--======-=--==-czscssocsoosoooooeooan s

Que, el Articulo 88 de la Ley N° 1630/13 de Patentes de Invenciones, dispone: “De Ja aplicacion
supletoria. Se aplicaran supletoriamente, en lo que no fuese expresamente contemplado en la presente ley,
las.dispasiciones del Cadigo Civil y Procesal CiVil" ~s==-sarsssmnsonsssmmesmsnmmmsnmmnmnoonmeumnnnsacussnmnan i vamssn

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuara 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 sustanciacién ni recurso alguno, las medidas que
CONISICLOTE TIOCEBATIAS. =nnonrr s o o A S R R R e 3 A R R A S

Que, a 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 patente de
invenciéon “TOXINA AXMI277 CONTRA NEMATODOS Y SUS METODOS DE EMPLEO’, expediente
N°1230448, a nombre de ATHENIX CORP, y dar continuidad a su
182 00V ol (o) o B

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

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la patente de invencién
“TOXINA AXMI277 CONTRA NEMATODOS Y SUS METODOS DE EMPLEO?”, expediente N°1230448, a
nombre de ATHENIX CORP---------===n=mmm e m oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha"/interrumh ----- ---“Y---
/

Ditctora General Interina
Direcéion General de Propipdad Industrial
«Hirgetion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 521 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 18, EXPEDIENTE N° 21566/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC.------ s

Asuncion, ] 2 JUN 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma TARGET
BRANDS, INC. contra la Resolucién N° 521 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° 521 de fecha 27 de abril
de 2021, en el expediente de solicitud de registro de la marca “KONA SOL”, clase 18.--------=-==-==-=nmnemmmomnnmen

Que, por proveido de fecha 29 de septiembre de 2021 se concedi6é la apelacién interpuesta,
expresando agravios el apelante en fecha 21 de marzo de 2024. Esta Direccién llamé Autos para Resolver en
fecha 26 de marzo de 2024.---=--=«s-nmsesmmummmn 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 “KONA”, registrada con el
numero 411204 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; no ha lugar a 1o Solcitado () =srevorsornansssnnimusnnnne snsmuonestentmmussepns s anman sm s i s o

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos “(...)Que, la firma TARGET BRANDS, INC.
a su vez promovio el 10 de agosto de 2021, la Accion de Cancelacién de Marca por Falta de Uso.../... En fecha
11 de marzo de 2024, la Direccién de la Propiedad Intelectual ha cancelado el registro N° 411204 que por S.D.
N° 482 de fecha 31 de octubre de 2023, se hace lugar a la presente demanda de conocimiento ordinario por
cancelacion 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 18../.. Que, ante esta circunstancia, mi parte
entiende que nada obsta a la prosecucion de tramite de registro de la marca pretendida por mi
ForE o Te o1 ro (O

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N° 521 de fecha 27 de abril de 2021.-------===-==--nzsrmmmmmmmmmnome oo oo

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependenciay el acta correspondiente al Reg. N° 411206 de
la marca “KONA, clase 18, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de
la S.D. N2 482 de fecha 31 de octubre de 2023 emanada del EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL'Y
COMERCIAL DEL DUODECIMO TURNO SECRETARIA VEINTITRES DE LA CAPITAL, en sus-atribuciones

s P\ClaudiaFamela Cristaldo

D072 General Interina

ﬁxrrcuéj neral de Propiedad Industrial
mcxcm‘ ciongl de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 521 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 18, EXPEDIENTE N° 21566/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. .----=--==-====snsensmnnmmnannaan

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 SOl CI A A, -

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

Art.1° REVOCAR la Resolucién N° 521 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° 21566/2020, clase 18,
presentada por TARGET BRANDS INC.-----=-nmmmsmemmcmm oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud istro de la marca “KONA SOL”,

Art.38  NOTIFIQUESE; -nsmsmsme i i i L S— -~ > ------------

\ Abg, Claudia Pagnela Cristaldo
' Dijrectora General Interina

D}f cion Gcnmld‘rPropiedadInduﬂml
<Biftecion Nacionsl de Propiedad Tntelecwal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR
JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ--+-==-=r=-s=ss=mssmsmemmsmmem s memmmmm o oo e e o o ot

Resolucién N°

Asuncion, 1 l; JUN 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de JORGE SAUL
MARECOS GONZALEZ contra la Resolucién N° 169 de fecha 27 de marzo de 2019, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios Litigios0s, y;----=====nnmnssmm s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma JORGE SAUL
MARECOS GONZALEZ e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 169 de fecha 27 de marzo
de 2019, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --------=--=-==-=n=sssmmmssmm e

Que, en fecha 23 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
O PUESE 0, === === e oo e

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022, el representante convencional de JORGE SAUL MARECOS
GONZALEZ expres6 agravios; en fecha 08 de junio de 2023, present6 el escrito de contestaciéon de los
agravios el representante convencional del solicitante EDUARDO DAVID AQUINO; en fecha 30 de junio de
2023 se llam6 AUtos para RESOIVET.--==-==nnrmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucioén recurrida considera “(...) Del cotejo entre ambos signos BG BASCULAS LONGI Y
ETIQUETA (solicitado) y BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA (registrado) nos damos cuenta de que existe
un gran parecido en la denominacion y la clase, por lo que existe gran riesgo de confusién entre ambas.../...
La marca solicitada BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA presentada por JORGE SAUL MARECOS
GONZALEZ no retine los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que se
trata de una copia de la oponente ../.. Declarar procedente y hacer lugar a la accion deducida por
EDUARDO DAVID AQUINQ. #==r=n=r=rmrsmormmronssssa s o ram e nm o m s s e s e s e e s mmm e e m et e mm e e e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...) Las
marcas en oposicion en el presente caso no son idénticas.../... El prefijo inicial de la marca solicitada por mi
mandante BG nada tiene en comun con la marca registrada de la oponente y debemos excluir del cotejo la
palabra BASCULAS que es d uso comtn para la clase 09 y clase 35 que se dedican a la comercializacion de
ese producto, por lo que en conclusion lo tnico similar es parte de la palabra LONGHI-NO../... Estas
diferencias son todavia mas significativas si se tiene en cuenta que ambas palabras son de estructura
bisilabica .../... La marca solicitada es un marca debil y debido a esta situacion, existe la real posibilidad de
que la misma pueda encontrase inserta en forma completa, separada o aislada en otros registros en forma
recurrente.../... Se puede concluir entonces que el oponente no puede atribuirse derechos de exclusividad
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR
JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ----------=---=--- S SN SO—

Por el contrario, son perfectamente distinguibles entre si.../... Previos los tramites de rigor, dicte resolucién,
revocandoen todas sus partes Ja Resolucion rectirida, * ~~--n=rr«==m==sremncmscmanmmnsenmmamnsonnannnmasmnnnmnnsasnessee

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacién de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice:“(..) Nada mas errado., el Sr EDUARDO DAVID
AQUINO es legitimo titular de la marca BASCULAS LONGHINO y logotipo, BL, SBL SUPER BASCULAS
LONGINO y otras../.... Resulta por demas ostensible que la marca solicitada constituye una imitacion y
transcripcion total de la marca de mi mandante, que tiene registrada en clases iguales para el mismo
producto y servicios, por lo que es totalmente confundible con la marca debidamente inscripta../... EI
registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibicion de la ley../.. Ambas
denominaciones guardan una semejanza en todos los planos a saber visual, grafico, fonético y
ortografico.../... Se puede concluir perfectamente, que ambas marcas al ser leidas en su conjunto en forma
sucesiva BASCULAS LONGHINO/BG BASCULAS LONGI, impactan de manera igual y confundible en la
mente de ptblico interesado o consumidor.../... La apelante en su exposicién presentada como fundamento
de su expresion de agravios, no aporto elementos nuevos de juicio que pueda en alguna medida
instrumentar o demostrar algin error o equivocacién de de los ajustados conceptos de la referida
resolucién../.. Existen elementos que acarree al ptblico a un error sobre las denominaciones, y que las
palabras  BASCULAS LONGHINO/BG BASCULAS LONGI, constituyen un impedimento esencial para el
registro de la marca BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA.../... En mérito de las consideraciones expuestas,
oportunamente, dicte resolucién confirmando en todas sus partes la citada resolucion. -----=--==-===-======-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IIVDOITIURESELR, o s i i s e 6 sk i 10 S A L A 2 56 A 5 e 1 B R 5 i R i e

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

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca oponente “BASCULAS
LONGHINO Y ETIQUETA vy la solicitud de registro de la marca “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA”, se
evidencia que la parte principal de la denominacién de la solicitante se encuentra reproducida
integramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA” es
idéntica a la marca registrada “BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA”. En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ---------=--===-==-==mmnrmmmmmroce oo

BGBASCULAS LONGI Y ETIQUETA (solicitada), y
BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA (marca oponente)

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,caractetisticas
tipicas, la impresién general y los principales elementos del signo™. De la contr Sm las
denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferent

ntre si, y que
/
A

'BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946. fan Pk
/4. Claudia Payelz Cristaldo
. r.D_Dxrfcmra General'Interin,
D.m“.',on Geqeral de Propiedad Indusiris
ireccion Nacions| de Propiedad Intelecty]
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR
JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ----- " N P ——

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la visién en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca BG
BASCULAS LONGI Y ETIQUETA no podra coexistir con la marca oponente BASCULAS LONGHINO Y
ETIQUETA y variantes, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime considerando la
naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -==--==--=======r==n=mmmem e

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piblico consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante la
asopiari con lamarca propiedad de la OpOREnte.-—~--=cmermmmar s o s e e o e

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre del Sr. JORGE SAUL
MARECOS GONZALEZ se insertaria la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos
ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados al EDUARDO DAVID
AQUINO situaciéon que acarrearia un innegable dafio a la marca registrada y a los propios consumidores
pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que
deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercializacién, es
obligacion de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de
Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que précticas desleales, expongan al sector mas débil
de la cadens de QORI -=-nr=mnrrr=rrmnan e e T e e e A i A S AR A R AR

Que, conforme a los argumentos expuestos, en base al Inc. f) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
esta Direccion arriba a la conclusion de que la solicitud de registro no podra coexistir pacificamente con la
marca oponente; en consecuencia, resuelve confirmar la resolucién recurrida. -----=--===========s==zssonesonnen o

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

Art. 1¢ CONFIRMAR la Resolucién N° 169 de fecha 27 de marzo de 2019 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=-==-=======szmmmmmommmsmmmm oo oo

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “BG BASCULAS LONGI
Y ETIQUETA, clase 35, Acta N° 24123/2018, solicitada a de JO

Art. 32

Ditectora Ge leral Interina
Difeccin General de Bropiedad Industrial
Direccidn Nacionl de Propiedad Intelectual

N4
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR
JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ

de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresién auditiva que
genieran ambas podria causar confusién en el piblico consumidor.---=---==-rsrresressersnccmenncnaneansnarannoenaans

En tal sentido, el comprador podria caer en confusién indirecta pues, las marcas analizadas no solo
presentan similitud ortografica y fonética, sino que podrian ser comercializadas en los mismos lugares. Es
decir, quien vea la marca solicitada "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA", automaticamente la asociara con
la marca registrada “BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA” y variantes, haciendo que el piblico consumidor
considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido
de sus denominaciones o del producto en si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la
confusién indirecta, diciendo: “Igualmente existe confusion cuando el consumidor puede distinguir las
marcas entre si, pero cree que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusion
INAITOCEA).” - === = o e o oo o e e e e e e oo oo

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe
suficiente similitud, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: --=--===-====-=smmmmemmmmmmee oo

marca solicitada marca registrada

2 { I BASC, )
*i ngnino

Que, ademas, es importante visualizar que la solicitud de registro de marca “BG BASCULAS LONGI”
pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35 del nomenclador internacional tales como:
importacion-exportaciéon y comercializacién de basculas. Por su parte, la marca oponente “BASCULAS
LONGHINO?”, registrada en clase 09 cuenta con cobertura para “Aparatos e instrumentos cientificos, de
pesar, de medir, de balizamiento, de control”. De una lectura rapida, surge que los servicios/productos
relacionados por unay otra se encuentran claramente relacionados. --------==-=-==--=smmmrmmmns e

Que, debido a la naturaleza de los productos que se encuentran protegidos por la marca base de la
oposicién, es indudable que los mismos seran asociados por el consumidor con los servicios que ampara la
marca solicitada, ademas los servicios ofrecidos por la solicitante se encuentran dirigidos a un sector
idéntico de pUblico CONSUMIAOL === == mmmmm s e

Que, resulta importante destacar que el oponente, EDUARDO DAVID AQUINO cuenta el registro
marcario de la marca BASCULAS LONGHINO, clase 35, Registro N° 478.704; clase 37 Registro N° 478.703, clase
09, Registro N° 460.960; BL, clase 09; Registro N° 477.555; SBL SUPER BASCULAS LONGINO, clase 09,
Registro N° 534.676; WWW.BASCULAS LONGHINO.COM, clase 38, Registro N° 499.786, clase 35 Registro N°
499.785. Demostrando asi en extremo la semejanza con la marca solicitada, las marcas registradas..-------------

d afirmaciokes
.‘- atendle do

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pac1ﬁcamente en el merc

tay uf.
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mccmn Gm“iléc IHCHna

trcmn \’acmn,]dL;::ﬁkdadlndusrml

tedad Intelecqyy)




DIRECCION NACIONAL DE

@% PROPIEDAD # " GOBIERNO pr.. | PARAGUAI
# INTELECTUAL » PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N° Dol
W W

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1356 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOOMERANG Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45051/2020, A
NOMBRE DE CARLOS HERNAN GALLICCHIO---+-s-n--nssnsnsmsncncncnss RS ——

Asuncion, 1 l} .JUI\I 2021&

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EL CORTE
INGLES S.A. en contra de la Resolucién N° 1356 de fecha 06 de diciembre dE 2022, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LitigloS0s, Y; -=---=-=--=nmnmmmmm s

RESULTA:

Que, en fecha 09 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de EL CORTE
INGLES S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 1356 de fecha 06 de diciembre
de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -=---==--===ss=secseoecromemcrmnnenennecannencenses

Que, en fecha 20 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
LETR T TR, -~ i o s e oo e S ot e A s P e A o A A

Que, en fecha 21 de junio de 2023, el representante convencional de EL CORTE INGLES S.A. expreso
agravios; en fecha 23 de octubre de 2023, se presenta la representante convencional de CARLOS HERNAN
GALLICCHIO y contesta el traslado de expresiéon de agravios y en consecuencia llama autos para resolver
en fecha 30 de octubre de 2023,---—=-rr-=rrmermmrmcmmcmr e n e e i e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.) Analizando las marcas en conflicto,
BOOMERANG Y ETIQUETA (solicitada) y BOOMERANG (oponente), entre las mismas no existen similitud
en cuantos a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar la diferencia existentes entre las
mismas, la marca solicitada BOOMERANG, clase 35, es para proteger exclusivamente, es para proteger
exclusivamente los servicios de comercio minorista o mayorista prestados por medios electrénicos como
sitio web, mientras la oponente BOOMERANG clase 25, para proteger productos como vestidos, calzados,
sombrereria, evidentemente podemos notar productos y servicios totalmente diferentes uno de otro, como
asi tambien mencionar que la marca solicitada, cuenta con una etiqueta muy original../.. La marca
solicitada retine los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto wur no rcidtira
posibilidad de confusion en el ptiblico consumidor.../... En atencién a las disposiciones de la Ley de Marcas,

]

{z-oposicion deducida deviene improtedente, =--rr-=r==srramr=mrentmnsrrmri=m=rs=~om=me e ene s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EL CORTE INGLES S.A. y manifiesta: “(..) Que
conforme al tenor del considerando expuesto por el A-quo, denotamos que el mismo favorece

mi representada es la forma de comercializacién, una es fisica y la otra virtual, lo cual no constituye un
elemento diferenciador suficiente, en atencion a la identidad manifiesta, entre la marca peticionada por la
solicitante, es idéntica a la totalidad de la marca registrada.../.. Las marcas poseen manifiesto-riesgo de

/

argumentaciones solidas suficientes para que la solicitud de registro planteada sea improc-‘nt.../... Bajo
| Panela Cristaldo
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Resolucién N° g& 2 § @

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1356 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOOMERANG Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45051/2020, A
NOMBRE DE CARLOS HERNAN GALLICCHIO-------n=n=nssmxsmsmmsmmsmesmssmnsmssmemmemmemmsmmem e e e e e

ningun punto de vista puede confirmarse la resolucion en el caso que nos compete.../... Oir tanto, ruego a la
Sra Directora, dictar resolucién revocando integramente la Resolucion N° 1356/2022.”. -----==-==============-=--=

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice: “(..) Boomerang es una plataforma de venta en linea,
que permite a distintas empresas vender sus productos/marcas.../.. Su objetivo es brindar una excelente
experiencia de comprar al usuario. Mi mandante no comercializa ningtin producto propio y menos con la
denominaciéon BOOMERANG.../... El servicio que presta es tecnologia a traves de una plataforma con la cual
las empresas comercilizan sus productos con la marca BOOMERANG.../... Para que haya confundibilidad de
las mismas, es necesaria la concurrencia concomitante de varios requisitos.../... La ausencia de uno solo de
ellos puede constituir un elemento diferenciador suficiente, que en la representacion mental del publico
consumidor, sea determinante para distinguir una marca de otra.../... La etiqueta es y debe ser considerada
como un elemento diferenciador mas que suficiente porque desvirtua categoricamente.../... El proposito de
la legislacién marcaria es el evitar confusion o probabilidad de confusion o asociacion de marcas.../... Con
todos los argumentos es imposible que exista una sola posibilidad de confusion o asociacion entre las
mismas y por tanto ambas marcas podran coexistir en el mercado.../.. La marca adversa ya coexiste con
otras marcas con la denominacién Boomerang inscriptas a nombre de otras personas en las diferentes
clases como ser 01, 03, 38, 41 y 45.../... La marca BOOMERANG y su etiqueta retinen todos los requisitos de
especialidad y novedad.../... Oportunamente dicte resolucion confirmando la Resolucion N° 1356/2022.-------

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

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 25 comprende los siguientes
productos (Prendas de vestir; calzado; articulos de sombrereria); mientras que la marca en tramite de
registro solicita la cobertura de los servicios comprendidos en la clase 35 (Servicios de comercio minorista o
mayorista prestados por medios electrénicos COmo Sitio Web. ).-=---=-=========nnmmsmmsmme e

Que, en base a lo sefialado en el parrafo precedente se puede constatar que las clases en las que los
signos en pugna han solicitado cobertura, son diStintas.-----======-====smssmrm e

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistemna por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “‘BOOMERANG” en la clase 35, clase donde se pretendev
registrar la marca solicitada “BOOMERANG”. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales,
el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas BOOMERANG y BOOMERANG. Por ende, esta dependencia administrativa
concuerda con la decisién final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposiciéon deducida.

Del cotejo de ambas marcas en pugna se puede observar que ni el consumidor nfas desprevenido
podra confundir de ninguna manera, un producto de un servicio.-----=----=--===---- e o S Y SLEEEE
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1356 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "BOOMERANG Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45051/2020, A
NOMBRE DE CARLOS HERNAN GALLICCHIO-------s--snnnsnsmsmsamsmmemmemnemnameancnen ERRR———

Que, adicionalmente, al realizar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Del analisis en conjunto vemos que dejan una impresiéon muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas.----------==------sremmmmmmre e

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

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases
diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disimiles, originales y
distintivas una de otra en todos los planos de comparacién, pudiendo eventualmente coexistir
pacificamente en el seno consumidor, -==-==-===-==m=mmeememer e e et e e e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién arriba a la
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si en cuanto a las clases y a sus
denominaciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida. --=---=--==--=--===-sssommmmmmmmnonnes

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

Art. 1° CONFIRMAR la Resolucion N° 1356 de fecha 17 de diciembre 2019 dictada por la
Direccion de Asumntos Marcarios LItIZI080s. ss=s=ssrrssnassmamsammssmm s mnmanns s msn

Art. 20 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“BOOMERANG Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente. N° 020, solicitada a

nombre de CARLOS HERNAN GALLICCHIO-----+------- A ‘

NOTIFIQUESE por Cédula. s - < ——

10
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 824 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILIKATO
PROAGRO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46353/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA
07200 0] Y | (o —

Asuncioén, ] 1+ JUN 2024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de PROAGRO
ASESORIA AGRONOMICA S.A,, contra la Resolucién N° 824 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la
Direccion de MarCas, Y;-===============mmmmm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. y solicita
el registro de la marca SILIKATO PROAGRO, para amparar productos de la clase OL.-----------=----znsmmmmnneaaas

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de PROAGRO
ASESORIA AGRONOMICA S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resoluciéon N° 824 de
fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Direccion de Marcas. ------=---===-=====smmmssmmmsmmms oo

Que, en fecha 03 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APElACION INEETPUESTO. ===

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, el representante convencional de PROAGRO ASESORIA
AGRONOMICA S.A. expres6 agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023.--------=--=--m-emmmmmmm 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 servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”
En consecuencia, no ha lugar a 1o Solicitado”.---=-========-======sseeemmem e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Mi parte rechaza que su
solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que la denominacién SILIKATO
PROAGRO, escapa de cualquier intento de asimilacién a un signo de los que la Ley némina como genéricos
por cuanto que a simple vista y sin necesidad de mayores arranques de locuacidad, salta que lo que mi parte
pretende registrar no es una palabra, aisladamente, sino el conjunto, el cual basamenta su fuerza distintiva,
atributo de especialidad y cardcter novedoso en el conjunto de la expresion.../... Es improcedente que la
solicitud de registro pueda ser considerada como descriptiva de alguna caracteristica del servicio que
pretende designar ya que conforme ha sefialado la doctrina: la expresion descriptiva puede identificarse
cuando se pregunta ?cémo es? y en relacion con el producto que se trate..().../.. El servicio que mi
mandante desplegara, NO deviene como respuesta.../.. Mi mandante manifiesta que ya tiene registrada en
nuestro pais la marca PROAGRO, clase 35, Reg. N° 562.706, con lo cual se acredita que no es un ,signo\
genérico.../... Por tanto, dicte Resolucién Revocando la resolucion N° 824/2020.-" -=---=---zzzzzzzo-cemsofommonnenes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 824 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILIKATO
PROAGRO”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46353/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA
AGRONOMICA S.A..--nnsmsrmmrmmemmemmemmsmne e e e e e e e s ne e e e e me e e e
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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 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
“SILIKATO PROAGRO” fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “productos quimicos para la agricultura, abono para el suelo, fertilizantes.” ------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SILIKATO PROAGRO” resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“SILIKATO PROAGRO” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 01
del nomenclador internacional, la cual comprende “productos quimicos para la agricultura, abono para el

SUEIO, [ertiliZaANtes.” 1 -==nn=me=rsnnmn e e e e e e e

Que, si bien la denominacién solicitada SILIKATO PROAGRO esta compuesta por un vocablo,
producto de la conjuncién de dos vocablos unidos, debemos mencionar que la marca esta formada por un
conjunto de palabras SILIKATO PROAGRO, palabras que forman un conjunto tnico e indisoluble y que
como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser
considerada genérica o descriptiva no es obice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea
novedoso y distintivo, tal como ocurre con la marca solicitada”. ---------=====nns s mmmm s

Que, ademas de lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con con la marca registrada PROAGRO, clase 35, Registro N° 562.706. Es decir el titular
de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido con la denominacién preponderante, por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protecciéon de otra versién de una marca que ya le
pertenece hace Varios afios.-======-====mmmmm s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “SILIKATO PROAGRO” es el resultado de la
conjunci6n de dos palabras que en su conjunto proyectan una nueva denominacién, novedosay original y
alejan cualquier cardcter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la
especie de los productos cuya proteccion solicita, ni constituye la designacién necesaria, usual o calificativa
A 108 MISIMIOS. = =mm ===

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ) 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 bésica o especificaciones técnicas principales de su producto, dotado de cierta personalidad que
permite distinguirla de otras e identificar un producto.---------===--==smmmmem e

Que, resulta importante destacar que la denom1nac10n cuyo registro se. sﬁh\
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 824 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILIKATO
PROAGRO”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46353/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA
10101 (07 S —————

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, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad
alos efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso piblico.-------=---===---=zzcsmooncoonnonnenee

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

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

Art.1° REVOCAR la Resolucion N° 824 del 10 de junio de 2020 dictada por la Direccién de
L e R e

Art, 20 ORDENAR la prosecuciéon de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SILIKATO PROAGRO”, clase 01, Acta N° 46353/2019; solicitada a nombre de
PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.------=====mmmssmmmmnmoennoces oo S

Art. 30 NOTIFIQUESE. ---------=---x=-nermmmmremo e e
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 827 DE FECHA 10 DE ]UNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILIKATO
PROAGRO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46354/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA
AGRONOMICA S.A..-------- SRS —

Asuncion, 1 4 JUN 2024

VISTO: El recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de PROAGRO
ASESORIA AGRONOMICA S.A., contra la Resoluciéon N° 827 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la
Direccion de Marcas, y;=-=-=-=-=====sscnscomsermem oo e e e oo oo e e e e o e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. y solicita
el registro de la marca SILIKATO PROAGRO, para amparar servicios de la clase 35.--------=---==-s--ommmonoooens

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de PROAGRO
ASESORIA AGRONOMICA S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 827 de
fecha 10 de junio de 2020, dictada per la Direccibn de MArcas, -=s-=sswessxsasesmmssmmmsssmsinepsssinnsnpossmassnmnuans

Que, en fecha 03 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
AP E A OTT I OT DRSO =m im0 8 £ K 65 i S R S

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, el representante convencional de PROAGRO ASESORIA
AGRONOMICA S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama
autes para resolver eni fecha 20 de noviembre de'2023,-~-—--rr-mr-r-m=ncroorromorececremsmenccensnrmen s san e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. 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.”
Enconsecapnds, io.kia Ipar 2 1o §0Heitagn” - rmommanmmmmmmsm s smamm et e mnne s i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Mi parte rechaza que su
solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que la denominacién SILIKATO
PROAGRO, escapa de cualquier intento de asimilacién a un signo de los que la Ley némina como genéricos
por cuanto que a simple vista y sin necesidad de mayores arranques de locuacidad, salta que lo que mi parte
pretende registrar no es una palabra, aisladamente, sino el conjunto, el cual basamenta su fuerza distintiva,
atributo de especialidad y cardcter novedoso en el conjunto de la expresion.../.. Es improcedente que la
solicitud de registro pueda ser considerada como descriptiva de alguna caracteristica del servicio que
pretende designar ya que conforme ha sefialado la doctrina: la expresion descriptiva puede identificarse
cuando se pregunta ?como es? y en relacién con el producto que se trate..().../.. El servicio que mi
mandante desplegara, NO deviene como respuesta.../.. Mi mandante manifiesta que ya tiene registrada en
nuestro pais la marca PROAGRO, clase 35, Reg. N° 562.706, con lo cual se acredita que no es un signo
genérico.../... Por tanto, dicte Resolucién Revocando la resolucion N° 827/2020.-" ------=====-=========-"Zzz23 ===

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpi,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 827 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILIKATO
PROAGRO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46354/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA
AGRONOMICA S.A..----- -

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 denominaciéon 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
“SILIKATO PROAGRO” fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “servicios de importacion, exportacion, comercializacion, venta, abastecimiento
a terceros de productos quimicos para la agricultura, abono para el suelo, fertilizantes.” -------==-=========------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SILIKATO PROAGRO” resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“SILIKATO PROAGRO” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35
del nomenclador internacional, la cual comprende “servicios de importacién, exportacion,
comercializacion, venta, abastecimiento a terceros de productos quimicos para la agricultura, abono para el

SUEIO, fertiliZantes. ”!--=--======n=rmmeom e e e e e e

Que, si bien la denominacién solicitada SILIKATO PROAGRO estd compuesta por un vocablo,
producto de la conjuncién de dos vocablos unidos, debemos mencionar que la marca esta formada por un
conjunto de palabras SILIKATO PROAGRO, palabras que forman un conjunto tnico e indisoluble y que
como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser
considerada genérica o descriptiva no es 6bice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea
novedoso y distintivo, tal como ocurre con la marca solicitada”. ----------=======ssmmm s

Que, ademés de lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con la marca registrada PROAGRO, clase 35, Registro N° 562.706. Es decir el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido en la misma clase con la denominacién
preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de
una marca que ya le pertenece hace varios afios.-============s=mmmmm s mm ol

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “SILIKATO PROAGRO” es el resultado de la
conjuncién de dos palabras que en su conjunto proyectan una nueva denominacion, 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 108 MISIMIOS. ===mm 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

naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, dotado de cierta
permite distinguirla de otras e identificar un servicio.

‘https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number= Ol&Lxulanatory; tes=shio &lapg=es,

enulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101 TER :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 827 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SILIKATO
PROAGRO”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46354/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA
a0 | o) O ——— o

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “SILIKATO
PROAGRO?”, constituye a su vez la razén social de la firma solicitante, PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA
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, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad
alos efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso piblico.---==--==---=-==-sszcmomncomncoanenee

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 prosperar; 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° 827 del 10 de junio de 2020 dictada por la Direccién de
I T o R e e e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“SILIKATO PROAGRO?”, clase 35, Acta N° 46354/2019, solicitada a nombre de
PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE. -------s-mseasemscaseasmasmnnnmnmeasonggamsdlfonce o
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1709 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUPER LAS
ELLAS Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97084/2021 A NOMBRE DE YONY MIGUEL CARDOZO
04 U ——— - cmrmmemmmemmemesemeeeeenanneenee e

Asuncién, ] 7 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelaciéon interpuesto por el representante convencional de YONY
MIGUEL CARDOZO LIUZZI en contra de la Resolucién N° 1709 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, y; ===========ssssesmm s e e e e e e e

RESULTA:

. Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de YONY MIGUEL
CARDOZO LIUZZI e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1709 de fecha 11 de
octubre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas. -========-===csecemenmemmomnmeneeencencene e e es e e e ee e

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion Interpiiestn. ~~-rr—r-rm=rrrrcorm e s e s e e A i R

Que, en fecha 19 de febrero de 2024, el representante convencional de YONY MIGUEL CARDOZO
LIUZZI expres6 agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 07 de marzo de 2024, -------------mmmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) La solicitud de registro SUPER LAS ELLAS ha

sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. que habiéndose realizado la busqueda de
. antecedentes de la citada marca , se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “LOS 4 ASES’,
registrada con el con el numero 313929 en fecha 28 de julio de 2008 a favor de ROBERTO PEREIRA;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de
conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas,no ha lugar a lo solicitado”.../... El Sr. YONY MIGUEL
CARDOZO LIUZZI interpone recurso de reconsideracion contra la resolucion recaida en los autos.../...
Analizada la cuestion notamos que las marcas en pugna poseen diferencias tanto en el plano gramatical por

el término inicia] SUPER en la marca solicitada, no es menos cierto que la palabra ELLAS en ambas

marcas la solicitada y la base de rechazo son casi idénticas, muy semejantes por lo que no podran tener
coexistencia pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusiéon entre los consumidores..../...
Consideramos que persiste el presupuesto estipulado como argumento de rechazo conforme al Articulo 6°
dela Ley 1294/98 A Marcas. -=--=«=r=-ansnsruersssostn s et de s bt oA nn s S A was daf S = 805 SR S 5 S i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) La misma cuenta con elementos
diferenciadores, que las vuelven coexistenctes en el mercado../.. Claro esta que las marcas en pugna no
tienen una pronunciacién igual ni parecida ya que, al pronunciarse suenan totalmente distintos..../...
Diferencia en los servicios que prestan../.. Consideramos que no existe riesgo de confusién entre las
marcas mencionadas, ya que con la limitacién, practicamente es imposible que se dé una confusioén entre
ellas, puesto que va dirigido a deerentes grupos de consumidores.../... Provee e, conformldad )4
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1709 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUPER LAS
ELLAS Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97084/2021 A NOMBRE DE YONY MIGUEL CARDOZO
LIUZZL === ST S————

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA , clase 35 (solicitada), y ELLAS, clase 35 (base de rechazo) pueden o no ser
confundidas en el mercado, tras un anélisis desde la 6ptica de los eventuales consumidores. -------------------

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 orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “ELLAS”, no necesariamente causaran
confusién en el seno del puiblico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan
una impresion 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: -----==--==-===--====sssmommmmemoee oo

SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA (solicitada), y
ELLAS (base de rechazo)

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

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colaciéon los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un 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. ----===«-======ssssmmmemeemmmmee e

Que, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad d¢’un signo marcario
es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitid de marca mixta, a
diferencia de la base de rechazo que es denominativa, ---=-------=-=---=-n------ N B e

UlteCtor

marca solicitada marca base de rechazo Dire G Ge
ccitn cnm .
H

mixta denominativa

' BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fabrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
* Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién. 2013.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1709 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUPER LAS
ELLAS Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97084/2021 A NOMBRE DE YONY MIGUEL CARDOZO

=

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha
confrontacion es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad
esta demostrada en el analisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de
fantasia, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion,
de ello se colige que no necesariamente causaran confusién 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 35, el solicitante han

limitado su solicitud a la cobertura de Servicios de importacion, exportacion y comercializacion de articulos

‘ de limpieza, articulos para el hogar, alimentos, licteos, bebidas., mientras que la marca base del rechazo
cubre importacién, exportacion, representacion, comercializacién y venta de ropas y calzados. Del cotejo

de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor mas desprevenido podréa confundir de
ninguna manera, Un ServiCio POT OFr0.--=-==-==ssms o mm oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

Que, en conclusién, 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--ssoocooosnneoo oo

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N° 1709 de fecha 11 de octubre de 2023 dictada por la
‘ Direccion de Marcas. =-=-===========mnmm e e e e

(=]

Art.2 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “SUPER
LAS ELLAS Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N° 9 solicitada a nombre

de YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZL---------s=-s==s=-tnesmemmemnemme-ceneofoen e N

\~

Art, 32 NOTIFIQUESE por Cédula, =-====-==x=====zmmmresaaananaees Singmnponeenss A L \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022,
ANOMBRE DE JPRM E.A.S.-----nnrnnxnnrmmsamsmncemms e s e e et e e e e eens

Asuncion, ] 7 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BOLSI PLAST
S.A. en contra de la Resolucién N° 741 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios LitIgl0S0S, y; ========mmmmmm s mm oo oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de BOLSI PLAST S.A.
e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 741 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada
por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -=----=«r=r=er=rrerememammeemme e ee e cemm e e e

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
L

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023, el representante convencional de BOLSI PLAST S.A. expreso
agravios; y en fecha 23 de febrero de 2023, la representante convencional de la firma solicitante presento el
escrito de contestacion de los agravios. En fecha 27 de febrero de 2023 se llamé Autos para Resolver. ---------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) No existe ninguna posibilidad de confusion entre
las marcas IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA solicitada en la clase 35 e IMPAKTA, clase 17,
debido especialmente la diferente naturaleza de los servicios/productos por las mismas../.. La marca
solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria,
por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su
rechazo../.. Aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos
implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusién.../... Por tanto la Directora resuelve declarar
improcedente yno hacerlugar ala oposicion dedueida:,” --------=-==-=suummcnceunmencummen mo oo nm i e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BOLSI PLAST S.A. y manifiesta: “(..) La marca
peticionada en estos autos se encuentra integramente contenida en las marcas de propiedad de mi
mandante.../.. La solicitante se ha limitado a adicionar los elementos INDUSTRIA PUBLICITARIA y a
suprimir la letra K de la marca de propiedad de mi mandante; cambios que resultan totalmente irrelevantes
dentro de una V1'sjén de conjunto y]as cuales no resu]tan ser e]ementos dfferencjadores sufi cientes como

uno de ellos actia como principal y preponderante.../... Las marcas en conflicto terminaran recordandose
de manera analoga, por la cual el riesgo de que las marcas sean asociadas y/o confundidas con la marca es
muy posible.../... La solicitud de registro de la marca IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA. si se halla incursa
en las causales prohibitas de registro pues de ser concedida se estaria contraviniendo lo dispuesto en el
Articulo 2° inciso f) de la Ley de Marcas../.. La existencia de una marca sumamente~Similax_y
extremadamente confundible, evocativa y asociable a una marca preexistente,Surgird un Areacfas)}e

fgera 8,
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022,

ANOMBRE DE JPRM E.A.8,-----rmrnmrnmrmmrmmsmemememsm e meme e e e e

pero basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Por
tanto, ruego a la Seriora Directora oportunamente dicte resolucién revocando en todas sus artes la
Resolueian N> TALJ2023(,,, ) '~==-r==rr==mmrrrmr i e rmmmim m o s e o s i i i i i i i

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice “(..) La Resolucion N° 741/2023, contra la cual se alzara
en apelacion la oponente, esta ajustado a Derecho en todas sus partes.../... Cabe destacar que el derecho que
pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada respecto a la semejanza de
las denominaciones son totalmente falsas, dado que la marca solicitada pretender amparar exclusivamente
servicios de publicidad que no tienen ninguna relacion con los servicios que ampara la marca registrada
IMPAKTA, en la clase 17, no existe relacion que facilite a producir confusion entre servicios.../.. Podemos
concluir que no existen elementos que acarreen al publico a un error sobre las marcas, y existe un
impedimento para el registro de la citada marca.../... La marca solicitada por mi representada, es una marca
especial y novedosa para ser factible de registro.../... El apelante no aporto nuevos elementos de juicio, que
en alguna medjda pueda jnstrumen tar o demostrar a]gan error o equivocacién de los ajustados conceptos

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

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 “IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA y etiqueta” (solicitante) vs “IMPAKTA”
(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 algtn riesgo

de confusién. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: --=--=-=-==-====-==-=-----

IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA  (marca solicitada), y
IMPAKTA (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en comun, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonetlco como el grafico, sin embargo dicha comc1denc1a no es suficiente para reehazarsin
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022,
A NOMBRE DE JPRM E.A. 8, ----=ssenesman oo e o e oo oo -

Queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna. En
ese sentido, ahondando en el analisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca
sollc:ltada ya que IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA se encuentra solicitada para la c]ase 35 (ggrwagg de

] m a_d 2
patrocinadores. busquedas de negocios, colocacion de carteles [anunaosl, investigacion Comeraa],

asistencia_en la direccién de empresas industriales o comerciales, peritajes comerciales, servicios de
comparacién de precios, compilacion de informacion en bases de datos informaticas, servicios_de
composicion de pagina con fines publicitarios, presentacion de productos en cualguier medio de
comunicacion para su venta al por menor, transcripcion de comunicaciones, servicios de comunicados de

prensa, consultoria en direccién de negocios, consultoria en materia de recursos humanos, consultoria en

. buid it acion ion citaria. asi )
en la dzreccmn de empresas comerciales o industriales, decoraaon de escagarates, recopilacion de
estadisticas. elaboracion de estados de cuenta, servicios de estenografia, estudio de mercados, alquiler de
magumas exgendedoras, eXQertos en rend1m1ento, organizacion de exposiciones con f ines COITIGI‘CIJ]ES

fines comerciales o publicitarios, gestion comercial de licencias de productos y servicios para terceros,

consultoria en direccion de negocios, consultoria en organizacion y direccion de negocios, consultoria
profesional en negocios, indagaciones sobre negocios. informacion sobre negocios, direccion profesional

de negocios artisticos, valoracion de negocios comerciales, alquiler de maquinas y aparatos de oficina
sondeos de opinion, organizacion de desfiles de moda con fines promocionales, organizacién de
exposiciones con fines comerciales o publicitarios, consultoria en organizacion de negocios, busqueda de
pgtrocmadores tramitacién admmzstratwa de DedldOS de compra, Droducaon de pehcu]as publlatanas

de comparacion de precios, presentacion de productos en cualquier medio de comunicacion pard SUventa
al por menor. previsiones economicas. promocion de ventas para terceros. provectos [asistencia en la
i .. R i o e R K il i P ™ )
direccion de negocios]. publicacion de textos publicitarios. relaciones publicas._publicidad, publigidad 2

P

¥
~Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Direccifn/General de Propiedad Industria)
Dxmayn Nacional de Propiedad Intelecro-)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022,
ANOMBRE DE JPRM E.A.S,-----renxmmrmssmemmmemssmsmmemsme s

través de una red informdtica, publicidad callejera, publicidad_exterior, publicidad por correo directo,
publicidad _por _correspondencia ublicidad _radiofénica ublicidad _televisada, _actualizacién _de
documentacio’n publicitaria, a]auj]er de material Dub]jcitan'o, correo Dub]fcjtarjo difusién de material

servicios de te]ecomumcaaones pard terceros, SLISCI'IDCIOH a servicios de te]ecomumcaaones pard terceros,

servicios_de tele _marketing, servicios de telemercadeo. publicidad televisada, redaccion de textos
publicitarios, tramitacion administrativa de pedidos de compra, transcripcion de comunicaciones,
tratamiento de textos, valoracién de negocios comerciales, presentacion de productos en cualquier medio
de comunicacion para su_venta al por menor, promocion de ventas para terceros, decoracion de vidrieras
[escaparates]. _todos ellos relacionados _a_medios de comunicacién digital, tecnologia, publicidad
inteligente, innovacion y base de datos.) mientras que la marca oponente IMPAKTA protege (Todos los

articulos de la clase 17 y 21). Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor
mas desprevenido podra confundir de ninguna manera, un servicio de un producto.---==--====-====--==-==-----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “IMPAKTA” en la clase 35, clase donde se pretende registrar
la marca solicitada IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA”. De ello deriva uno de los principios marcarios
fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta s6lo adjudica
proteccion a la categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no
comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacifica entre las marcas IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA y IMPAKTA. -------------

Que, en base a lo sefialado en el parrafo precedente se puede constatar que las clases en las que los
signosenpugna han selicitado cobertura, Son distintas.—=-===rr-sssstrssrmcromesmronsrmsssnnassenssassmumsapmznmmmasies

Que, desechando el analisis fonético-gramatical y de cobertura, queda pendiente dirimir las etiquetas
en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con un fondo negro, en el centro la
denominacién solicitada en color celeste y blanco y en ele xtremo superior izquierdo un-ist

SIPO

con varias

figuras geometricas, mientras que la oponente cuenta con el nombre de la marca de la/adversa er\colores
negro y rojo, mas un cuadrado con los mismos colores; siendo mayores las diferencias gue las semejanzas,
como puede apreciarse en el siguiente Cotejo: ----=--===m=mnmmmmmmmmm e SR Semennnas

marca solicitada marca oponghte

Dncctora General Interma
Direccion General de Propiedad Industrial
Direecion \'moml de Propiedad Intelectual

@ im packta
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA”, CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022,
ANOMBRE DE JPRM E.A.S.-=s=rsesesssassssucussssscnnsasnasmsasn cemon amsommmem e nmon e em e e e

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

Que, en sintesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases
diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disimiles, originales y
distintivas una de otra en todos los planos de comparacién, pudiendo eventualmente coexistir
pacificamente en el SeNo CONSUMIAOL. =-==-=====mmmmmm e

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
Resolucion recurrida.--=--==-=em=seemsemeammce oot e e e e e s e s e e e n s ee s n s e e e

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

(=]

Art.1 CONFIRMAR la Resolucién N° 741 de fecha 03 de octubre de 2023 dictada por la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. =--==-==--==-===zzsemmcmmmmmo oo

Art, 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA”, clase %\Expediente. N°
73892/2022, solicitada a nombre de JPRM EA.S..------- RECITEEREERSE P AT

//

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. ---------------------—---------(--Sﬁ ----------------------------
Abg. Claudia

Ditectora General Interina
DiteccionGeneral de Propiedad Industrial
Diteccion'Nacional de Propiedad Intelectual

oy
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Resolucién N°% &

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “UNIT Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLES
A

Asuncién, | / JUN 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EL CORTE
INGLES S.A. en contra de la Resolucién N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LifiZI0S08, Y; «===-=-ssssnsumusnsssomminmiansmne dessmsanin s sees can s anh soe b s on s os mr e s s S

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de EL CORTE INGLES
S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos en el expediente de solicitud de registro de la
marca “UNIT Y ETIQUETA”, clase 25, Acta N2 2017095 a nombre de EL CORTE INGLES

Que, en fecha 15 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 11 de septiembre de 2023, el representante convencional de EL CORTE INGLES S.A.
expres6 agravios; dictandose en fecha 19 de septiembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresién de agravios y se corre traslado.----==--========s-ssmmsmmmmrmoc oo

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional del oponente CARLOS MIGUEL
GASTON URBIETA, a través de su marca “UNITY”, contesta el traslado de agravios, dictindose providencia
de Autos para Resolver en fecha 24 de octubre de 2023; en fecha 11 de diciembre de 2023, el representante
convencional del oponente CURTIS JACKSON, a través de la marca “G-UNIT”, contesta el traslado de
agravios dictandose providencia de Autos para Resolver en fecha 16 de diciembre de 2023.---------------=------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(...) realizado el anélisis sobre la procedencia o no del
registro de la marca solicitada “UNIT” Y ETIQUETA, ésta direccién constata que se tratan de signos que
guardan cierto parecido grafico y visual que nos puede llevar a la confusion. En efecto se tratan de nombres
con resaltante elementos comunes y por mas que el solicitante haya excluido la “G” inicial de la oponente
“G-UNIT” y la “Y” final de la otra marca oponente “UNITY”, todo el conjunto nos lleva a sostener que mas
bien se tratan de nombres afines y derivados un del otro, lo que llevara a la confusién y asociacién de los
consumidores con respecto a la procedencia de la marca .../... si bien es cierto la solicitante es la etapa
procesal correspondiente ha demostrado ser titular de la marca en varios paises, no es menos cierto que
corresponde a ésta oficina precautelar los derechos de las marcas con registros previos en nuestro pais. El
criterio para determinar la confundibilidad de la marca solicitada es si ésta es “claramente distinguible” o de
“ficil diferenciacién”, lo cual no se da en autos. En consecuencia, es criterio de“ésta Direccion que las
marcas es pugna no podrin coexistir pacificamente en el mercado nacional, por lo que gorresponde
rechazar la solicitud, de conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento juriflico marcario
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “UNIT Y ETIQUETA, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLES
5. st oA S S 1 S A

corresponder en derecho, consecuentemente corresponde confirmar el dictamen N°141/2023 de la jefatura
de la primera sala de Asuntos Litigiosos y disponer el rechazo de la solicitud de marca.” ----------==-=====-==-=---

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de la apelante EL CORTE
INGLES S.A. y manifiesta: “(..) la resolucién N°279 de fecha 30 de mayo de 2023, denota un estudio somero y
superficial de los elementos que conforman la misma, la directora de la secretaria de Asuntos Marcarios
Litigiosos ha omitido elemento y hechos esenciales a la vez que fundamentales que hacen a los derechos de
la marca de mi representado .../.. “UNIT” surgié como una marca que ofrece ropa y complementos de moda
tanto para mujeres como para hombres y ninos. El nivel de notoriedad y alto grado de reconocimiento del
publico hacia la marca “UNIT” deriva del uso continuado e intensivo en el mercado espariol, de las
actividades de publicidad y marketing, de la fuerte red de distribuciéon y de la excepcional calidad de los
productos identificados con dicho signo. Todo ello ha otorgado tanto al grupo EL CORTE INGLES como a la
marca UNIT un especial reconocimiento por parte de los consumidores a nivel mundial.” -------------=---------

Que, contesta la expresion de agravios el oponente CARLOS MIGUEL GASTON URBIETA y manifiesta:
“(..) los productos son idénticos: los confeccionado para el vestir masculino, femenino y para ninos. CLASE
25.Y la diversidad de los logos de la cual quiere valerse la apelante, no es tal, pues la marca solicitada no es
mas que su parte denominativa: UNIT y el de mi mandante: UNITY en letras muy destacadas y el diserio de
tortuga que no hace sino afianzar que mi mandante actué en BUENA FE al registrar su marca para los
productos de la clase 25. Habiendo sido el creador legitimo de su marca .../... de la lectura de la resolucion
recurrida, salta a la vista que la juzgadora analizo correctamente ambos signos marcarios enfrentados, tanto
desde el punto de vista VISUAL, GRAFICO, Y NOSOTROS AGREGAMOS FONETICO Y GRAMATICAL son
muy similares y se CONFUNDEN, por tanto no puede coexistir. Y, lo mas importante lo hizo como se
aconseja en doctrina, €n sus CONJUNTOS. "-----=====nnnmmmsm oo e e

Que, contesta la expresiéon de agravios el oponente CURTIS JACKSON y manifiesta: “(..) Como el
A-quo supo apreciar y como se ha demostrado en el escrito de oposicion en momento procesal oportuno,
la marca solicitada UNIT no cuenta con los requisitos basicos que hacen factible un registro como lo son la
NOVEDAD y la ORIGINALIDAD .../... Lo alegado por la adversa no es mas que un argumento falaz, carente de
sustento logico y juridico alguno que tinicamente intenta desviar los principios generales de nuestro
derecho marcario .../.. El hecho de omitirse la consonante “G” del radical que compone la marca de mi
mandante no es determinante ya que no otorga distincion alguna a la marca solicitada puesto que tanto las
letras medianeras y finales, asi como la consecuencia vocalica U-I-T, siguen siendo idénticas en ambos
casos, constituyendo lo mencionado sin lugar a dudas factores determinantes para establecer el riesgo de
CONfUSION ENTE @STAS MATCAS. "-======== === e oo

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de la coexistencia o no entre las marcas “UNIT Y ETIQUETA” (solicitada en clase 25),
“UNITY” (base de oposicion registrada en clase 25) y “G-UNIT” (base de oposicion registrada en clase 25). —

Que en primer lugar VEas que al iniciar el analisis de las denommacmnes‘ tenerse presente

Diseccion General de Propityad Industrial
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “UNIT Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLES
S 5smes s =R S Rm R SVSUNNE USRI ——

en cuestion pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la 6ptica de los eventuales
COTSUIMIAOTES, ====m==mmmmmmamsme e i = i 7 i i 1 7 = i i i

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el
vocablo “UNIT”, no necesariamente causaran confusiéon en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de un vocablo y una etiqueta,
mientras que las bases de oposicién se componen de un vocablo “UNIT”, una desinencia “Y”; una
consonante “G” -UNIT acompafiada de un guién con un vocablo respectivamente, y en conjunto deja una
impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas.---------

Que, tras una exhaustiva bisqueda en la base de datos de la DINAPI, se observa que las marcas
"UNITY" y "G-UNIT" coexisten pacificamente sin conflictos notables, lo que sugiere un bajo riesgo de
confusion entre el publico. Esta convivencia indica que los consumidores han aprendido a distinguir entre
ambas marcas, cada una con su propio mercado y clientes. Ambas marcas han coexistido durante mucho
tiempo en el mismo sector sin conflictos relevantes, lo que evidencia su capacidad para diferenciarse
claramente ante los consumidores. .-t ot s s A SR AR A A A S A R A

Que, en base a lo expuesto, mal podrian los oponentes alegar que se verian afectados por una
eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexisten. A esto debe sumarse que la
solicitud bajo analisis agrega una etiqueta distintiva, dotandola de mayor distintividad.--------------=--=--=------

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 azul con la denominacién unit en letras
minusculas de color blanco, mientras que las marcas base de oposicién no cuentan con etiqueta alguna. —-

UNIT Y ETIQUETA (marca solicitada) UNITY (marca oponente) G-UNIT(marca oponente)

unNl

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,

denominativa denominativa

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 Jmportante"1
En ese sentido, la marca solicitada “UNIT” Y ETIQUETA forma parte de la famili

Corte Ing] , 1a cual “es un grupo de distribucién mundial con sede en Espaﬂa

! Mathely, Paul, “Le droit frangais des signes distinctives”, p. 18, Paris, 1984.
2 https://es wikipedia.org/wiki/El_Corte_Tngl%C3%A9s

. Dlrecclon GenmldeProplcdadlndusuul
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “UNIT Y ETIQUETA”, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLES
R U S DO TP S R ——

Preciados, Carmen y Rompelanzas, de Madrid. En 1935, Ramén Areces Rodriguez, avalado por su tio César
Rodriguez, compra la sastreria, comenzando asi su aventura empresarial”. En base a lo expuesto
precedentemente, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y
goza del caracter de notoriedad. -=-=-====-snemmmmmm e

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Direccion concluye que la marca solicitada retne los
requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria y que las bases de oposicién podran
coexistir pacificamente con ella. Por ende, esta Direccién concluye que corresponde revocar la Resolucion
L CUTT . - == m e m e e oo

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -==-=--=-=--=-=--mcmmmmmo oo

Art. 2° ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “UNITY
ETIQUETA”, clase 25, Expediente N° 2017095, solici bre de EL CORTE
INGLES S.A. ------r---mmmmmmneennms e T R A

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula, --------------- T BO—

ela Cristaldo
alInterina

; pieda I Tndustrial—
f)iuccid Nacional de Pt _Pn_ed/asl Intelectual

? hitps://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/quienes-somos/historia-del-grupo/
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MINORAL’, EXPEDIENTE 906181,
SOLICITADA POR DUTRIEC S.A, =-----s--sncsznennennss

Asuncion, 1 7 JUN 1}}1-

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucion N° 1430 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
LITIGIOS0S, Yjesemmmmmnnsaamnmmnins s s s i e i i et S S R R S S b R S S

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 1430 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por
la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, ---=-=======renrsmmeeenme oo

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante”en fecha 12 de febrero de 2018, ----—---—=--mmm-mmem et e e e

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ---------=--==-==-==-smcmmmmomcannaan
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1354/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Ultima actuacion”. -=--=-==============ssmssmmsmomommoocn oo

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lomotivan a alzarse en apelagion, ~---s-==e==--===mecwecmammncmemman oo rmm e e e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacién del recurrente ha sido la
interposiciéon del recurso de apelacién en fecha 28 de noviembre de 2017. ----------=---=m-vmmmmmmmome oo

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de febrero de 2018, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. --------------------

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la
solicitud de registro de marca “MINORAL?”, Clase 05, Acta N2 906181, presentada por
DRI E B y rmeeeme Beeeeiee) -

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de laZsc icituds,
“MINORAL”, Clase 05, Acta N2 906181, presentada por DUTRIECSA --------------

(=}

Art. 3 NOTIFIQUESE por Cédula, -----------mmemmnieacecio-> =N 10 < N A S—

DirecriénN:ciomldcPtopud Intelectual
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Resolucién N° O O

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 22 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAPEI Y
ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 105072/2018, ANOMBRE DE MAPEI S.p.A.---------- --

Asuncién, 1 7 JUN Wy

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MAPEI S.p.A en
contra de la Resolucion N° 22 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Direccién de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de MAPEIS.p.A e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resoluciéon N 22 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por
la DirecciOn de Mareas, «=«==sesssemsmsmsmmsummaosasansnma e oo e e e e e e e s oo e o e e e

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
e L 8 T e

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021, el representante convencional de MAPEI S.p.A expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
0 e (g Ta b L) i (0 B

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MAPEX”,
registrada con el numero 368688 en fecha 17 de Setiembre de 2012 a favor de MOLINO ASUNCENO
ALBERTO HEILBRUNN S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes,
no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
SOOI, === s ommm e st o e e e e 2 e e m

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) las letras finales que forman la
denominacién de la marca solicitada son “PEI”, en tanto que las letras finales de la marca registrada “PEX”,
por lo que entre las mismas existen fundamentalmente importantes DIFERENCIAS EN LOS PLANOS
FONETICO, ORTOGRAFICO, GRAFICO y VISUAL. Como la Sefiora Directora lo puede advertir, la distinta
“arquitectura” de los signos en disputa y la presencia de una etiqueta caracterizadora no pasard
desapercibida al publico consumidor, eventualidad que termina de alejar toda perspectiva peregrina de
riesgo de confundibilidad entre las mismas. Asimismo, mi mandante, ya tiene registrada la marca: “MAPEI
AQUAFLEX TECHOS”, Reg. 499648, Clase 17; “MAPEI AQUAFLEX TECHOS”, Reg. 499.647, Clase O1. Que en
tal sentido, mi mandante tiene un DERECHO ADQUIRIDQ sobre la marca “MAPEI AQUAFLEX TECHOS” en
nuestro pais. Que, las marcas registradas de mi mandante son marcas FAMOSAS notoriamente conocidas
en el sector pertinente del publico consumidor, que como tales merecen una proteccion especial ante
posibles intentos de usurpacion del prestigio ajeno, en detrimento de los derechos de mi mandante y del
publico consumidor en general .../.. hacemos referencia al sitio de la pagina web: http.//www.mapei.com, a
fin de demostrar el universal conocimiento que en el drea del publico consumidor pertine bre
acceso a la pagina mencionada infiere. Que, la marca “MAPE] AQUAFLEX TECHOS” Y E I?;(Z?%N
COLORES, constituye el NOMBRE COMERCIAL de mi mandante, por lo tanto, le asiste el legitimo derecho
de utilizarlo como marca para distinguir los productos de su prop1.a [abIICaCIon, -------=--=-=- A e

- Abe Cla
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 22 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAPEI Y
ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 105072/2018, A NOMBRE DE MAPEI S.p.A.--=--=-=====nzmsmmnmnmemnneneee
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Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.---------

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

derecho a CONSHtUIr UN@ MATCa. ====m=mmmmm e s

Que, en primer lugar, al iniciar el anélisis 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 cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un analisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Analizando el campo ortografico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables
diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ------------==---=----=---------

MAPEI'Y ETIQUETA (marca solicitada)
MAPEX (marca base de rechazo, renovada bajo el Reg. Nro. 544512)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia
existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre si, que le otorgan suficiente
distintividad y que, si bien se comparten cuatro vocales, la desinencia de la marca solicitada es disimil a la
MATCA FOGISTrAda. - ===

Que, a ello se suma al hecho de que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el
analisis. Al respecto, la marca solicitada “MAPEI” (Mapeo, palabra traducida del idioma italiano), cuenta con
una etiqueta monocromatica diferenciadora, que se compone de la propia denominacién en letras
mayusculas més un elemento figurativo o simbolo, la cual en conjunto deja una impresion muy diferente,
aportando distintividad, originalidad y alejando la posibilidad de que exista una confusion en el seno del
publico consumidor entre la marca antecedente y la marca solicitante: -----------=-x-=nsmmmsmmsmmmne e

MADE|

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “MAPEI Y ETIQUETA”,
constituye a su vez la razén social de la firma solicitante, MAPEI S.p.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
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 22 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAPEI Y
ETIQUETA”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 105072/2018, A NOMBRE DE MAPEI S.p.A.- --=

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca “MAPEI AQUAFLEX TECHOS”, clase 01,
Registro N°499647 y la marca “MAPEI AQUAFLEX TECHOS”, clase 17, Registro N°499648. Es decir el titular
de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominacion similar, por lo que la
solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccién de otra version de una marca que ya le
PO - =~~~ === m o o oo oo e o e o e e e s e s e e s a e s e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que es un signo que posee las
caracteristicas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro

“ de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. ------------

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucién N° 22 de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Direccién
de Marcas. ==-=-==mmmeme e

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “MAPEI
Y ETIQUETA”, clase 01, Expediente N° 105072/2018, solicita nombre de MAPEI

o fie == riric o e e S e \'\ -

Art. 3° NOTIFIQUESE. --------==========s=smsmmmmmmmmmmeeee oo (oaefmmmmoas o4

'

. Abg, Claudia Pamela Cris{alc>

Dircctora General Interina

Direccion GenmldePtnp?cdadln%.z?"s'tn !
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 231 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 Y N° 853 DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MI Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49199/2021,
SOLICITADA POR XIAOMI INC.-------- S —————.

Vit

Asuncioén, " 1 Jik 2021}

VISTO: El recurso de reconsideracién y apelaciéon en subsidio interpuesto por el representante
convencional de XIAOMI INC. contra la Resolucién N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022 dictadas por la
Direccion de Marcas, ¥; ----------=-=mmmmmm s oo e

RESULTA:

Que, en fecha 16 de agosto 2022 se presenta el representante convencional de la oponente XIAOMI
INC. e interpone recurso de reconsideracién y apelacion en subsidio en contra de la Resoluciéon N° 853 de
fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Direccién de Marcas. =-==-==-========scmssmemrmemenmememe oo

Que, por Resolucion N2 231 de fecha 24 de enero de 2023 dictada por la Direccién de Marcas se
confirma la Resolucion N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022.---------=-----memmemmmmmme e

Que, en fecha 24 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 11 de julio de 2023 y en fecha 01 de agosto de 2023 se
llam6 Autos para Resolver.--------c--=e=wesomerecnnuseenneoneacsasennemmnneenmmnnannssnenneanssmessaenannnansnannnenransnneanas

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022 considera: “Que habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
“MLI", registrada con el nimero 397368 a favor de UNIVERSAL PRODUCTORA, S.A. DE C.V. Comentario: Que
ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su
inscripcién, como nuevo registro, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo
SGHCTEAAD”, wismmnmsmtnsnammnanss s s s i o e B A A e S A S A A M e e 5w S S it

Que, la Resolucion N° 231 de fecha 24 de enero de 2023 confirma lo dispuesto por la resolucién citada
BT B e 1 O TR T b e o o e i i A S s S

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “El
elemento grafico de la denominacién MI resalta y no pasa desapercibido .../.. la marca MI Y ETIQUETA es
una marca notoria de Xiaomi .../.. la palabra MI estd también presente en el logotipo de la firma .../... el
propietario UNIVERSAL PRODUCTORA S.A. DE C.V. no ha promovido 0posICIOn”.--=====================zzzzsmnnee

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IEETPURSEO, =mmnrrrmanmmme momes e i s e 4 5 SR S S SRS R S K R S S R N S A KR K KA SRS R R S s SR E R

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante “MI Y ETIQUETA” y la marca base
del rechazo “MI Y ETIQUETA”, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita reproduce
integramente la denominacion registrada, no existiendo ninguna letra que pueda servir paradiferenciar
una de la otra. si bien la solicitante se encuentra constituida ademads por una etiqueta ¢uyo elemen 0

“Directora ;
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Resolucién N°ﬁ% 8

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 231 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 Y N° 853 DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MI Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49199/2021,
SOLICITADA POR XIAOMI INC.---=-==-======-=- mmmemsmaesen .. e ~

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 03. La marca
solicitante, “MI Y ETIQUETA”, pretende cubrir “Leche limpiadora para uso higiénico; Jabén de mano;
Tejidos impregnados con limpiadores cutaneos; Preparaciones de lavanderia; Toallitas para bebés
impregnadas con preparaciones de limpieza; acondicionador de telas para lavanderia; jabén; jabén de
afeitar; champus; Preparaciones de limpieza; Preparaciones de limpieza para automoviles; Detergentes para
lavavajillas; detergentes para lavavajillas; Preparaciones brillantes [pulido]; Cera para coche y bicicleta;
productos para afilar; perfumeria; aromaticos [aceites esenciales]; Productos cosméticos; perfumes;
preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; Tiras para refrescar el aliento; Pasta dental; enjuagues
bucales que no sean para uso médico; aerosoles refrescantes para el aliento; tiras blanqueadoras de dientes;
preparaciones para refrescar el aliento para la higiene personal; Popurri [fragancias]; incienso;
Desodorantes para seres humanos o para animales; enjuagues bucales no medicinales para mascotas;
champus para mascotas [preparaciones para el cuidado personal no medicinales];Preparaciones
aromatizantes del aire; Fragancias para automéviles mientras que la marca base del rechazo, “MI Y
ETIQUETA” cubre: “Preparacioens para blanquear y otras sustancias para uso en la lavanderia,
preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello, dentifricos, incluyendo, algodon para uso cosmético, aplicadores para la higiene
personal y cosméticos (hisopos con algodon) almohadillas desmaquillantes de algodén absorbente
(toallitas desmaquillantes), almohadillas htiimedas desmaquillantes (toallitas desmaquillantes)”. Con esta
comparacién queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se
eNnCcuUeNtran VINCUlAd0s. =========mmmmm oo

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 “MI Y ETIQUETA” en la misma clase 03. En tal
sentido, el comprador podria caer en confusién pues, las marcas analizadas no solo presentan total '
similitud ortografica y fonética, sino que serian comercializadas en los mismos lugares, por lo que se
incrementa la posibilidad de confusion. Ahondando atin mas en el analisis, 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 108 productos (...)." ===-======sm s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 6 y 2
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Direccion arriba a la conclusién de 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:
5 de
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Resolucién N° o U
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 231 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 Y N° 853 DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MI Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49199/2021,
SOLICITADA POR XIAOMI INC. --

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “MFY"E‘FL(\QUETA", clase 03,
Acta N° 49199/2021, solicitada a nombre de XIAOMI INC. ---7/ ---------------- ) ----------------

Art.3¢  NOTIFIQUESE. G et EE ) o

A\ g L.

S Mbg-fudia Hamela Cristaldo
v y nela Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1028 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUPRIMER
CREDITO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52479/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN
VT 101 AR E——— S ———

Asuncién, | ] JUN 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional JOSE CARLO
BOGARIN ALTIER], contra la Resoluciéon N° 1028 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por la Direccién de
MarCas, Y} === == m e m oo oo oo oooooooooooooooo

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JOSE CARLO
BOGARIN ALTIERI e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién No. 1028 de fecha 06 de
junia de 2018, dictada por la DIreceion de MaTCas, »-== - -sssuummuxmm o s mon oo s ain st s s

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
e L R

Que, en fecha 03 de octubre de 2018, el representante convencional de JOSE CARLO BOGARIN
ALTIERI expres6 agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver enfecha 05.de marzo de 2019, -=-=-=--srrersmrsartessoncensansmsanacossessnsmntunsses mntasassasanssn e mtnmnns o

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 designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “A/ comparar o analizar esta marca,
no se debe considerar que contenga la palabra crédito dentro de ella, sino tomarla en su totalidad .../...
existe una cuantia de Marcas Registrada en la Dinapi con la palabra crédito dentro de ella .../... el término
“Tuprimer” no es una palabra, por lo tanto, no podria tener un significado genérico o descriptivo .../... no
solo esta formada por la denominacion Tuprimer Crédito, sino que incluye un elemento el cual es la
0 L B e s

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

Que, 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.
En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA” pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 36, especificamente para: “Servicios prestados en el marco de
operaciones financieras y monetarias”. Recordemos que la denominacién solicitada es PRIMER
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1028 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUPRIMER
CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52479/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN
ALTIERL S —— R ————

]

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido™ para cubrir servicios tales como gperaciones financieras.
De ello se colige que, la solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser
considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc.
€) del ATt 2. ~mm o

Que, la denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y
de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. Y en ese
sentido, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, alos que pertenece ese
o] ) [ o

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: “Estdn
comprendidos en esta categoria "Enfriadora"” para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rapida" para
licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral” para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios,
"Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre muchos otros casos.”*
Asi también, el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria"? Tras
el analisis del caso de autos, tenemos que “TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA” es una designaciéon que
expresa una calidad de los servicios que desea proteger ya que describe directamente un servicio financiero
que podria ser el primer crédito que se ofrece a los clientes, lo que podria considerarse descriptivo y no
i NIV 0. ===

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominacién no aleja la descriptividad del signo en relacion al servicio que se pretende
cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicién
mencionada. La denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. -----

Que, en base alas 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 Resolucion N° 1028 de fecha 06 gﬁa}u‘mo de 2018 dlcta

Direccion de Marcas. -=-================msmmmmmemen. 7{{\3«3‘- - . . ¥ - o (ERERESR.
7 ,
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! https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
? “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
* VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles 1966, pp. 96-97




DIRECCION NACIONAL DE

U PROPIEDAD @ GOBIERNO pe. | PARAGUAI
# INTELECTUAL * PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1028 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUPRIMER
CREDITO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52479/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN
ALTIERL. ------ > -

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “TUPRIMER CREDITO Y
ETIQUETA”, clase 36, Acta No. 52479/2017, solicjtada a nombre de JOSE CARLO

BOGARIN KLTIERY, - e e X B
Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ------=============xzzsszszsssssnno RN S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1041 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUPRIMER
CREDITO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52480/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN
ALTIERL, ----n-mmemmemmm o e oo o oo e oo s o o o o s e A S e S AR A A

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional JOSE CARLO
BOGARIN ALTIER], contra la Resolucién N° 1041 de fecha 07 de junio de 2018, dictada por la Direccién de
MarCas, ); #-#srssnrnrstrnsssnto o nsnsn s fon o ns e s n o e e S B e H i o S o o e S R S e L B e e B S o S s

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JOSE CARLO
BOGARIN ALTIERI e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién No. 1041 de fecha 07 de
junio de 2018, dictada por la Direccién de Marcas, ~--~r----==rm=r==smmnamrr==mscnermeses e ey o e

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
TS O E Lo

Que, en fecha 03 de octubre de 2018, el representante convencional de JOSE CARLO BOGARIN
ALTIERI expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para
resolver en fecha 05 de marzo de 2019, ----------=-=mmmmmm e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2inc. e) ... los que consistan enteramente en un
signo que sea e] nombre genérico o desjgnacién del producto o servicio de que se trate o que pueda servir

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “A/ comparar o analizar esta marca,
no se debe considerar que contenga la palabra crédito dentro de ella, sino tomarla en su totalidad .../...
existe una cuantia de Marcas Registrada en la Dinapi con la palabra crédito dentro de ella .../... el término
“Tuprimer” no es una palabra, por lo tanto, no podria tener un significado genérico o descriptivo .../.. no
solo esta formada por la denominacion Tuprimer Crédito, sino que incluye un elemento el cual es la
e e L e

Que, corresponde a esta Direccion 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.
En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca “TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA” pretende
obtener cobertura para servicios de la clase 36, especificamente para: “Servicios prestados en el marco de
operaciones financieras y monetarias”. Recordemos que la denominaciéon solicitada es “TUPRIMER
CREDITO Y ETIQUETA", cuyo elemento preponderante es el vocablo CREDITO, el cual consis una

j;on Nacional de Propledad Intelectual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1041 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUPRIMER
CREDITO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52480/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN
D1 1 VN
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cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido™ para cubrir servicios tales como gperaciones financieras.
De ello se colige que, la solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser
considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc.
€) del Art. 2. ~mmmmm e

Que, la denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y
de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusiéon directa. Y en ese
sentido, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
o] o] [ (T

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: “Estan
comprendidos en esta categoria "Enfriadora” para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rapida" para
licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios,
"Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre muchos otros casos.”*
Asi también, el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria"? Tras
el anilisis del caso de autos, tenemos que “TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA” es una designacién que
expresa una calidad de los servicios que desea proteger ya que describe directamente un servicio financiero
que podria ser el primer crédito que se ofrece a los clientes, lo que podria considerarse descriptivo y no
IS VO, === e

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominacién no aleja la descriptividad del signo en relacion al servicio que se pretende
cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicién
mencionada. La denominaciéon solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusién directa. -----

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1041 de fecha 07 de junio de 20¥8 dictada hor la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1041 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TUPRIMER

CREDITO Y ETIQUETA”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52480/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN
ALTIERL -=--s+=m=on-orusnsonsn snnssssasnanse S —————
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A
NOMBRE DE GRUPO POSITIVO SA. ----- me=d ~- ~=-

Asuncion, ] JUN 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de EDITORA POSITIVO
LTDA en contra de la Resoluciéon N° 2001 de fecha 22 de octubre de 2018, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios LItiGI0S0S, y; «=========mmmmm s oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 14 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de EDITORA
POSITIVO LTDA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 2001 de fecha 22 de
octubre de 2018, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----------===-===ssmmmcmmmnacommcaaaoe

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.

Que, en fecha 27 de diciembre de 2018, el representante convencional de EDITORA POSITIVO LTDA
expresé agravios; y en fecha 22 de noviembre de 2019, fue contestada la expresiéon de agravios. Esta
Direccién llamé autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2019. ----------=---=cmmemmmmmemee e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Haciendo un analisis entre las denominaciones en
pugna las marcas GRUPO POSITIVO S.A. clase 35 (solicitada) y POSITIVO clase 16 y 41 (registrada), si bien es
cierto las marcas son similares, existen diferencias en los productos y servicios a ser protegidos por ambas
marcas, la solicitada se halla depositada para proteger servicios de la clase 35; publicidad, gestion de
negocios comercia]es mien tras que la marca oponen te protege productos yservicios de laclase 16 y 41 Por

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EDITORA POSITIVO LTDA y manifiesta: “Las
denominaciones en pugna han sido depositadas en clases que pueden ser relacionadas y que el riesgo de
confusién de las denominaciones no es directo, sino que la confusién se daria en los consumidores
indirectamente .../... existen marcadas similitudes en los planos fonético, ortografico y conceptual .../... las
marcas en litigio se asemejan de principio a fin, con la tinica diferencia de la adicion de las palabras GRUPO
Y S.A. .../... a solicitud de referencia es un claro caso de competencia desleal’”. ------=--=====-======smzmmmcmcueomuno-

Que, contesta la expresién de agravios el solicitante y manifiesta: “La solicitud de mi mandante
protege servicios de la clase 35: Publicidad, gestion de negocios comerciales, administracién comercial .../...
la marca registrada por la oponente protege servicios de la clase 41: Informacién de educacion, servicios
educacionales, organizacion de competencias de educacién o entretenimiento.../... desde ningtin punto de
vista los servicios de mi mandante se relacionan con servicios de la clase 41 ../.. existen otras marcas
registradas y vigentes que utilizan el término POSITIVO en sus denominaciones a nombre de distintos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A
NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. ------- S O B

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
TOBEPPUOSED, =mmmmmmmmmmmmmmmmmm m s e i 6 B o S M A IO SR S SR A S o e

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA
(solicitada) y POSITIVO Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte el vocablo “POSITIVO”, no necesariamente causaran confusion en
el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una ‘
impresion 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:-----===--==ec-omeeeccemnmmnnaenneae e

GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA (marca solicitada), y
POSITIVO Y ETIQUETA (marca oponente)

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 impresiéon
auditiva que generan ambas es bastante disimil. Adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a
colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de
Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles.” Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no
es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas atin teniendo en cuenta los demas
elementos analizados en conjunto en la presente resolucién =-----==-==-=sseeeeemmmmmemmee e

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 negro con la denominacién “grupo +” en
letras blancas y en la parte inferior “positivo s.a.” en letras blancas, mientras que la"segunda. (marca
oponente) cuenta con fondo blanco con la denominacién “POSITIVO” en letras mayustulas negras }:on la
figura de una mano con el pulgar elevado con borde negros.

marca solicitada marca oponente ‘
i D&rccmra Glneral Interina
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POSITIVO

positivo s.a.

' Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncién. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A
NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. =---

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “POSITIVO Y ETIQUETA” registrada en la clase 41 cubre “Informacion de educacion,
servicios educacionales, organizacion de competencias de educacién o entretenimiento, organizacion de
competencias de deportes, educacion fisica, ensenanza, arreglo y conduccién de conferencias, arreglo y
conduccién de congresos, entretenimiento, biblioteca, servicios de biblioteca moévil, organizacién de
exhibiciones para propuestas culturales o educacionales, servicios de colonia de vacaciones
(entretenimiento), publicacién de libros, provision de publicaciones electrénicas en linea, no descargable,
publicacion de libros, publicacién de libros electrénicos y periédicos en linea, publicacién de textos, otros
aparte de textos publicitarios, actividades deportivas y culturales”, mientras que la marca en tramite de
registro “GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA” solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la
clase 35 “Publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial, trabajos de oficina,
agencias de importacion-exportacion, agencias de informacion comercial, asistencia en la direccion de
negocios, busquedas de negocios, investigacion comercial, gestion comercial de licencias de productos y
SEIVICIOS Para BEHCEIOR ., ~wrrssansisansnssnntnmatsa s s ohain s s o s a8 o S o S S S 1 M S M SR S L S R S8

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “POSITIVO Y ETIQUETA” en la clase 35, clase donde se
pretende registrar la marca solicitada “GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA”. De ello se colige que las marcas
en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional ademas de que la registrada abarca
un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacifica entre ambas, =s-cesse-sseasesnimsanensranamssninsssssnmsnsnsesinmsnsussasnnmntnnnasonmsnsaats

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

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 2001 de fecha 22 de octubre de ZOIMr la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A
NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. ---r--rsrmrmemsmsrmememrmememsmemsmemmemememememememeeemmemememmemememeeememeeeemes

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA”, clase 35, Expedlente/ \ 2015, solicitada
anombre de GRUPO POSITIVOY S, =ssssvessssassnsnamnsussosdonenssssnsnmssaissapmnssasss

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula. ---============s-2222-=- N j ---------------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1241 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD
CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33893/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

Asuncién, | ] JUN ZUZ‘&

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACION
NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL, contra la Resolucion N° 1241 de fecha 03 de
octubre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, y; =--===-===-=====ssesssmmmnemmmnmomnonnoo oo oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL e interpone Recurso de
Apelacion en contra de la Resolucién No. 1241 de fecha 03 de octubre de 2019, dictada por la Direccién de
ol T

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
ARl A O] O I U BB, == = s et e e e M e o i e

Que, en fecha 20 de noviembre de 2020, el representante convencional de ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL expresé agravios. Esta Direccion tiene por
presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. -------------

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.” La denominacion en
su traduccién al espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La denominacién GOOD CLEAN no
designa el servicio al que se refiere, pues el registro de la mencionada denominacién no implicaria un
obsticulo para otras empresas que ofrecen servicios similares ../.. la marca pretendida no solo no se
encuentra en esparnol, sino en inglés y esta no es una palabra utilizada cominmente al hablar por el
consumidor en nuestro mercado nacional ../.. la denominacién GOOD CLEAN esta integrada por dos
palabras de la lengua inglesa, cuya traduccién al espanol seria “buena limpieza”. Cabe destacar que no
podrian ser comprendidas por la mayoria de los consumidores en el mercado paraguayo ../.. la marca
solicitada podria ser considerada evocativa o sugestiva, no descriptiva y mucho menos genérica’”. -------------

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, corresponde a esta instanci

A ‘m\lnterim.\
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1241 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD
CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33893/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. p

solicitud de la marca se compone de la denominacién en inglés “GOOD CLEAN’. Y haciendo una
Investigaciéon mas adentrada en internet, sobre la traduccién y significado de dichas palabras tenemos que:
“GOOD significa bueno y CLEAN significa limpio, es decir, hacen referencia a “buena limpieza o bien
DI O, ==

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “GOOD CLEAN 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, la solicitud de registro de marca
“GOOD CLEAN Y ETIQUETA” pretende obtener cobertura para servicios de la clase 37, especificamente
para: “Servicios de limpieza de hogares, oficinas, jardines y baldios; servicios de lavanderia y limpieza de
prendas de vestir; servicio de lavados y limpieza de vehiculos; servicios de mantenimiento y reparacion de
vehiculos a motor”. Recordemos que la denominacién solicitada es “GOOD CLEAN Y ETIQUETA” o su
traduccion, “buena limpieza” para cubrir servicios tales como: “Servicios de limpieza de hogares; servicios
de lavanderia y limpieza..”. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de
autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. --------------=---oeoneeen

Que, la denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y
de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. Ahondando
ain 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 cuestioén o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una idea,
se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo contrario, la marca seria enganiosa. EIl signo
descriptivo también designa estas mismas caracteristicas, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia esta en que la designacion descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se
describe. La evocativa siempre tendra en su conformacion algtin elemento que la hara, en menor o mayor
grado, de fantasia. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio ptblico ninguna palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designacion descriptiva.”. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las
designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el
género, alos que pertenece €5e ODJEt0.” -------=-=mmnmmm e

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: “Estdn
comprendidos en esta categoria "Enfriadora” para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rapida" para
licuadoras, "Esterilizada” para vendas, "Oral” para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios,
"Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre muchos otros casos.”*
Asi también, el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del proga

? “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
’ “DERECHO DE MARCAS” — Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1241 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD
CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33893/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -------=xnmrsmssnmzsmsmmemmsmmnmnsmmemme e e e

notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria".* Tras
el analisis del caso de autos, tenemos que “GOOD CLEAN Y ETIQUETA” es una designacién que expresa
una calidad de los servicios que desea proteger ya que al incluir las palabras “clean” y “good” (limpio y
bueno), la marca describe directamente la naturaleza del servicio ofrecido, ya que comunica claramente la
calidad y la limpieza de los servicios ofrecidos en una variedad de contextos, como limpieza de hogares u
oficinas, lavanderfa, lavado de vehiculos, etc.--=======csseesemmmmenmmnmm e e e

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominacién no aleja la descriptividad del signo en relacion al servicio que se pretende
cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicién
mencionada. La denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. -----

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N° 1241 de fecha 03 de octubre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas, -=----=========scseemmmmm oo maee e ee e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “GOOD CLEAN Y
ETIQUETA”, clase 37, Acta No. 33893/2018, solicitada a nombre de ORGANIZACION
NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. ----------- \? --------------

Art. 30 NOTIFIQUESE.

“ 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 CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1242 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD
CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N° 40072/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----=-=-========nmcmommmmmmmmmoe o oe

Asunciéon, 17 JUN 202

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACION
NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL, contra la Resolucién N° 1242 de fecha 03 de
octubre de 2019, dictada por la Direccion de Mareas, y; ss-+ss«ssssesasesscsnssssascesosossmnasarsnsesncnnmmmnsasnnsssosans

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL e interpone Recurso de
Apelacién en contra de la Resolucion No. 1242 de fecha 03 de octubre de 2019, dictada por la Direccion de
IVABITCTARS, eimmt im0 e 3 i 8 8 5 S R e B S 0

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelacion INterPUESEO. s=essrrerssrcemmmromtrionmesmssasnsmmntsntnasie e s reapes e nanasntin e an e st o A a s stn nnn g n me s s m e s nna s tn

Que, en fecha 20 de noviembre de 2020, el representante convencional de ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL expresé agravios. Esta Direccion tiene por
presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. -------------

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 designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La denominacion en
su traduccién al espariol se consjdera descn'ptiva ysin djstintivjdad alguna con relacién a los servicios que

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La denominacién GOOD CLEAN no
designa el servicio al que se refiere, pues el registro de la mencionada denominacién no implicaria un
obsticulo para otras empresas que ofrecen servicios similares ../.. la marca pretendida no solo no se
encuentra en espanol, sino en inglés Y esta no es una pa]abra utilizada com[mmente al hablar por el

palabras de la lengua inglesa, cuya traduccion al espanol seria “buena limpieza”. Cabe destacar que no
podrian ser comprendidas por la mayoria de los consumidores en el mercado paraguayo ../.. la marca
solicitada podria ser considerada evocativa o sugestiva, no descriptiva y mucho menos genérica’”. -------------

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, corresponde a /e(ﬁrﬁ}?cia

administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la misma se encidadra dentrq de

las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Mar¢as. Eriprimer lygar, vemos quela
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1242 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD
CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N° 40072/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL, ~-----==xnnxsnsnnrmmenmesmmrmmenesmnnnnes

solicitud de la marca se compone de la denominacién en inglés “GOOD CLEAN'. Y haciendo una
investigacién mas adentrada en internet, sobre la traduccion y significado de dichas palabras tenemos que:
“GOOD significa bueno y CLEAN significa limpio, es decir, hacen referencia a “buena limpieza o bien
) 141] ) L

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “GOOD CLEAN 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, la solicitud de registro de marca
“GOOD CLEAN Y ETIQUETA” pretende obtener cobertura para servicios de la clase 40, especificamente
para: “Servicios de tintoreria”. Recordemos que la denominacién solicitada es “GOOD CLEAN Y ETIQUETA”
o su traduccion, “buena limpieza® para cubrir el servicio de tintoreria la cual consiste en un
“establecimiento especializado en el cuidado y mantenimiento textil. Sus instalaciones estan preparadas
para limpiar, planchar y mantener las prendas”. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la
apelante, la solicitud de autos si define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser
considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc.
€) ] AT, 2. == o oo

Que, la denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y
de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusién directa. Ahondando
alin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia
entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea divisoria tenue entre los
signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cual
es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o caracteristicas. A veces, mas que una idea,
se trata de una certeza, y esto es légico puesto que, de lo contrario, la marca seria engariosa. 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 ptiblico ninguna palabra que
se use para describir caracteristica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designacion descriptiva.”. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las
designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el
género, a los que pertenece €Se ODJet0.” -=--=-======mmmm e

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: “Estin
comprendidos en esta categoria "Enfriadora” para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Ripida" para
licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral” para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios,
"Confortable" para sillones, "Cremosa"” para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre muchos otros casos.”*
Asi también, el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiya, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavia es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan

¢ VAR ) amela Cristaldo
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" https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=good%20clean&op=translate
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
* “DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pag. 76.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1242 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD
CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 40, EXPEDIENTE N° 40072/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. ---- s . )

LI N

Resolucién N°

\ g

notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria".* Tras
el anélisis del caso de autos, tenemos que “GOOD CLEAN Y ETIQUETA” es una designacién que expresa
una calidad de los servicios que desea proteger ya que al incluir las palabras “clean” y “good” (limpio y
bueno), la marca describe directamente la naturaleza del servicio ofrecido, que es la limpieza de prendas de
VESHI Y OtroS artiCUlOS. === m e oo oo o e

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominacién no aleja la descriptividad del signo en relaciéon al servicio que se pretende
cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibicion
mencionada. La denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion directa. -----

Que, en base alas 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 N° 1242 de fecha 03 de octubre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas. -==============mmmmm e

Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “GOOD CLEAN Y

ETIQUETA”, clase 40, Acta No. 40072/2018, solicitada a HWANIZACION
NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. ---------- S e s
Art. 32 NOTIFIQUESE. g L o N A, S

2R
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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 CONFIRMA LA RESOLUCION N° 01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “AIHA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 15344/2017, SOLICITADA POR IMPORTADORA
AUDIS.A. ===msn e s it s i i i i

Asuncion, 17 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de IMPORTADORA
AUDI S.A. en contra de la Resolucién N° 01 de fecha 25 de marzo de 2022, dictada por la Direccién de
ASURTOS M areanos LINIPIOSOS, ) «sesssssereovomumemis comamamsisuues s s as s peeen sy ae e oo s s i

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de IMPORTADORA
AUDI S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 01 de fecha 25 de marzo de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. --=--==-=======smmnmeencenncanenccceaccee e

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
YT IR BED im0 B 5l S0 3 0 01 R M s

Que, en fecha 08 de agosto de 2022, el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A.
expreso agravios; y en fecha 01 de diciembre de 2022, fue contestada la expresién de agravios. Esta
Direcci6én llamé autos para resolver en fecha 16 de enero de 2023. ---=-=--===c====cmermmcmeanonsmnaanaccanncanaanacenes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Corresponde a esta direccion determinar si la
excepcion de falta de accién deducida contra la oposicion, deviene procedente o no .../... el excepcionante
fundamenta su excepcion de falta de accion: la oposicién fue promovida por la actora sin contar con el
derecho para hacerlo; la adversa fundamenta su oposicién sobre la base del registro de la marca AIWA N°
320029; es aqui donde parte la falta de accion de la oponente, puesto que al momento de promover
oposicién, atin no culminaron los tramites de inscripcion de la transferencia de la marca a su nombre; se
promovié oposicién en fecha 05 de mayo de 2017, conforme se observa en la base de datos de la DINAP],
AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. no era aun titular legal en nuestro pais de la marca AIWA ../.. la
excepcionada contesta: mi representada habia suscrito un contrato de fecha 01 de diciembre de 2016 con la
empresa SONY KK para la transferencia de las marcas “AIWA” a nivel mundial, convirtiéndose por lo tanto
en el legitimo y actual titular de las mismas, independientemente de que no se hayan registrado estos
cambios ante la DINAPI, es bien sabido que para ejercer el derecho de oposicién a la solicitud de registro de
una marca se requiere un interés legitimo y el interés queda demostrado al solicitar el registro de las
transferencias .../.. nuestra ley de marcas prevé las causales de prohibicién, se colige que podran oponerse
aquellos cuyo, valga la redundancia, legitimo interés se vulnerare ../.. obra a fs. 17 el acuerdo de
transferencia entre SONY CORPORATION/SONY KK y AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., por el cual se
transfiere a favor de la segunda, la marca AIWA. De esta transferencia resulta el legitimo interés de la
oponente de deducir su accion en el presente caso .../... esta direccion concluye que la excepcjéri defalta de
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “AIHA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 153442017, SOLICITADA POR IMPORTADORA
AUDI S.A, -=--mrnesmen - S —

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A.
y manifiesta: “(..) la oponente AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., no poseia la titularidad para ejercer tal
derecho al momento de promover la oposicion ../.. el art. 44 de la Ley de Marcas dice: “la cesién o
transmision de una marca tendra efectos legales frente a terceros desde su inscripcion en la direccion de la
propiedad industrial”, no dice desde su pedido de inscripcion si no expresa tacitamente desde su
Inscripcién, por lo que el derecho de la oponente frente a terceros le es otorgado desde la fecha de
inscripcion de la transferencia y no desde la fecha de celebracion del contrato ../.. cabe recordar el
principio de legalidad que consiste en dar prevalencia a la Ley sobre cualquier actividad o funcion del
poder ptblico .../.. ha quedado demostrado que la oponente, no era aun titular del registro de la marca
AIWA, por no haber culminado los tramites de transferencias, a la fecha de promover la oposicién”.-----------

Que, contesta la expresion de agravios el oponente y manifiesta: “(...) e/ objetivo basico de nuestra
legislacion marcaria es evitar que terceros registren marcas que perjudiquen a terceros en sus derechos
marcarios .../... sigo sosteniendo que mi representada habia suscrito un contrato en fecha 1 de diciembre de

legitimo interés en defender ]a pureza de su signo evitando confusiones que proyectaran perjuicio cierto
sobre su actividad comercial .../... Otamendi dice: “El oponente simplemente debe acreditar la existencia de
un derecho o, inclusive de una situacién de hecho digna de tutela juridica .../.. mi representada ya habia
solicitado los registros con anterioridad a la presentacion de la oposicion y por cuestiones de rigor, al
momento de presentar la oposicion atin no se habia tomado nota de la misma .../... el momento procesal
que Importa para analizar la titularidad del registro de la marca AIWA no constituye la fecha de
interposicion de la oposicién sino la fecha en que la demanda es admitida por el juez. lo que se conoce
como litispendencia .../.. esta Direccion ha admitido la oposicion presentada por mi representada y ha
ordenado el traslado de la misma en fecha 10 de septiembre de 2017, fecha en la cual ya se encontraba
inscrita la transferencia del registro de la marca AIWA ../.. la presente oposicién debe ser estudiada con
criterios realistas, atendiendo a los verdaderos intereses en juego, buscando la proteccién de los intereses
economicos de los titulares y no atender una mera confrontacion de la fecha entre la interposicion de la
O P OSI IO, === m o oo o o o o e

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

Que, al revisar las constancias de autos, surge claro que el oponente AUDIO MOBILE AMERICAS, S.A.,
acredit6 la existencia de un derecho digno de tutela juridica al presentar el contrato suscrito en fecha 01 de
diciembre de 2016 con la empresa SONY K.K para la transferencia de las marcas AIWA. ------=---=--=--===z-------

Que, si bien, al momento de que el oponente presenta su oposicién en fecha 12 de mayo de 2017, la
transferencia no se encontraba debidamente anotada, no es menos cierto que el mismo posee un legitimo
derecho de oponerse al verse perjudicado en sus derechos y que la solicitud de dicha transferencia se
reallzo en fecha 15 de marzo de 2017 dos meses antes de la presentacion de 0p051c1on En fecha 07 de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “AIHA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 15344/2017, SOLICITADA POR IMPORTADORA
AAUDI S,A, =-==vs=sessensasssssamsnnsnnss sass s e s s o o e o R

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere al respecto diciendo: “La oposicién es un accesorio de la marca, y que cualquiera sea su titular es la
exclusividad que ésta otorga la violada, ante una marca confundible. Asi, transferida la marca confundible,
el interés de su antiguo titular pasa al nuevo ... la oposicién se transfiere con la marca. No impiden que el
oponente original agregue nuevos fundamentos y siga siendo el oponente, pero si demuestran el derecho

que tiene el adquirente a presentarse en el JUICIO"." --=----=--=smmm e s

Que, si bien es cierto dicha transferencia no fue anotada en el libro al momento de que el oponente
presentd su oposicion, esta Direcciéon General es del criterio que existe un legitimo interés por parte del
oponente ya que dicha solicitud de transferencia fue presentada antes de que el oponente presentara su
oposicion, sumado al hecho de que presenté un contrato suscrito entre SONY K.K. y AUDIO MOBILE
AMERICAS S.A. para la transferencia de la marca AIWA, siendo asi y de conformidad al Art. 15 de la Ley N°
1294/98 de Marcas: “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”, corresponde
GO 18 1S o b O e Ol e e o e i

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucion N° 01 de fecha 25 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. =-==============zsmmsmmmsmmm oo

Art, 20 REMITIR el expediente a la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que
se continde con los tramites de oposicion a la solicitud de reglstro de marca “
Y ETIQUETA”, clase 09, Expediente N° 15344/201

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.

Cristaldo _/
i ntefima"
Dmcclo Gcmzldcl’mwd,zundusuial
i)fjmmn Nacional de Propndad Intelectual
/

! OTAMEND, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2017. 9na. Ed. Pag. 156.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1008 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NA MACHUY
ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 70396/2021 A NOMBRE DE SERGIO ]OSE CALLIZO PEREZ, ---===---=-

Asuncic’)n,] 7 N ?974
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VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SERGIO JOSE
CALLIZO PEREZ en contra de la Resolucién N° 1008 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Direccién
de MArCas, ; =====mmmm e e

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de SERGIO JOSE
CALLIZO PEREZ e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 1008 de fecha 16 de junio
de 2022, dictada por la Direccion de Marcas. =--============nmmmmm oo oo

Que, en fecha 24 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 11 de agosto de 2023, el representante convencional de SERGIO JOSE CALLIZO PEREZ
expreso agravios. Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de enero de 2024. -=---==-mmmmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MACHU ROGA Y
ETIQUETA’, registrada con el N°536716 a favor de AVEJA S. A. Comentario: Que ambas denominaciones son
casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo
de confusién entre los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a
10 SOIICItAd O, === === m e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante SERGIO JOSE CALLIZO PEREZ y manifiesta: “La
marca solicitada cuenta con numerosos elementos que la diferencian del antecedente en cuestion .../... el
término NA es usado para tratar a las mujeres con respeto y en guarani como abreviatura de la palabra
DONA, y la palabra MACHU también en nuestro dulce guarani como SENORA PRINCIPAL DE LOS
QUEHACERES DOMESTICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES PARAGUAYOS .../... solicite Ia marca
NA MACHU limitando los productos que deseo amparar dentro de dicha clase, especificamente:
exclusivamente caldos, concentrados para hacer caldos”. ------=-=========emmmmmee e e e

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

T g, e e ot e o e e S o A e s o i

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 misras, En ese

Mtaela Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1008 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NA MACHUY
ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 70396/2021 A NOMBRE DE SERGIO ]OSE CALLIZO PEREZ. -----------

ambas constan de dos elementos. Dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y
preponderante la denominacién MACHU, evidenciandose asi la existencia del riesgo de confusién entre las
Marcas analizadas.--------=-=-=-sm o mm e oo

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada NA MACHU Y
ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo MACHU ROGA Y ETIQUETA.
Esto es asi, ya que el elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre s,
asumiendo el papel principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacion
doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En muchas hipdtesis resulta necesario centrar el analisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significacion superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas "Mot Vedette'..", "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
“decisivo” que es logicamente el que desempenara mas cabalmente el papel de identificacién comercial de
T8 PPDEUUETOR) M ommen mm e e s e 6 e i s € e % o i

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 29. La marca
solicitante, “NA MACHU Y ETIQUETA”, pretende cubrir “caldos; concentrados de caldos; preparaciones
para hacer caldos” mientras que la marca base del rechazo, “MACHU ROGA Y ETIQUETA” cubre la totalidad
de productos de la clase 29: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas;
huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lacteos; aceites y grasas para uso alimenticios”.
Con esta comparacién queda demostrada la identidad en cuanto ala clase y que los productos cubiertos se
encuentran vinculados. En tal sentido, el comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas
no solo presentan extrema similitud ortografica y fonética, sino que serian comercializadas en los mismos
lugares (supermercados), por lo que se incrementa la posibilidad de confusion.--------=-===-=----zncmoccoecoenoan

Que, esta instancia considera que se generaria la confusién ideolégica en la mente del consumidor al
pretender, la solicitante, registrar la marca “NA MACHU Y ETIQUETA” en la misma clase 29. Que,
ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “/a
teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto
aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico

consumidor ya no sabra el origen de 10s productos (...).”* ==--===--====smmm s

' Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003.
? 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° 1008 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NA MACHUY
ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 70396/2021 A NOMBRE DE SERGIO ]OSE CALLIZO PEREZ, -----------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 1008 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la
Direcci6n de Marcas. -=-==-=-==-=--eesemcomemnmeenenncanennnneanaeeaene e an e n e n e e e e e

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “NA MACHU Y
ETIQUETA”, clase 29, Expediente N° 70396/2021, solicitada a nombre de SERGI
JOSE CALLIZO PEREZ.

(=]

Art.3 NOTIFIQUESE. ------=-=-====-=ccssrseeeamaaaaaaccnaes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2217 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DENTAL
MENDOZA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16428/2021, SOLICITADO POR CONSTANCIO
MENDOZA BARRIOS, ---+-=-=-=-- S ——

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma
CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS contra la Resolucién N° 2217 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada
por 1a Direccion de Marcas, y; ==-----=======m=mmmm oo oo

RESULTA:

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma
CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS e interpone recurso de apelaciéon contra la Resoluciéon N° 2217 de fecha
21 de diciembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. -------=--======mmmmmmmm oo

Que, por proveido de fecha 30 de enero de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 31 de julio de 2023. Y por providencia de fecha 14 de agosto de 2023 esta
Direccion llama Autos para ReSOIVer. ---------nmmmmmr 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 “MENDOZA”, registrada con el
numero 530512 a favor de PEDRO ROBERTO MENDOZA OVELAR, Comentario: Que ambas denominaciones
son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear
riesgo de confusion entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de

”

Marcas, no ha Iugar a 10 SOLICItad0. -

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “Si bien
ambas marcas comparten siete de las letras que las componen, no es menos cierto que existen evidentes
diferencias ../.. la marca solicitada “DENTAL MENDOZA” debe ser analizada en su conjunto, y al ser
comparada con la marca MENDOZA, presenta una clara diferencia, no solo en el aspecto visual, gramatical
al estar escritas de manera completamente distintas, sino también en el plano fonético ../.. al enfrentas
ambas marcas en el plano gréafico puede notarse que la tnica semejanza que poseen se encuentra basadas

articulos médicos odontolégicos; y en cuanto a la marca MENDOZA se refiere a la clase 35 servicios de
representacion, importacion, exportacion, comercializacion y abastecimiento a terceros de productos
farmacetiticos ... gestién de negocios comerciales y cafeteria .../... no se ha presentado oposicion alguna”. ----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA
(solicitada) y MENDOZA 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 advgrtir si la
percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es tierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “MENDOZA”,

Direccion General de Proptedad Industrial
p eccion Nacional de Propiedad Intelectual
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2217 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DENTAL
MENDOZA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16428/2021, SOLICITADO POR CONSTANCIO
1513 5749 : VN1 (0 T S —— SN———

confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras
que la marca base de rechazo esta compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos
y ademas cuenta con una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresion fonética y visual muy diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista
la diferencia existerite enire Fag MISIAE; wur=-msmmams s ar st e iy ot s e oo

DENTAL MENDOZA'Y ETIQUETA (marca solicitada), y
MENDOZA Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, de las diferencias ortograficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion
auditiva que generan ambas es bastante disimil. Adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a
colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de
Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles.” Vemos que el hecho de compartir un vocablo, 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 resalucion. —=-----==--=r===m=mrmr e o e e e mn e e

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, segin la bisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucién, también se encuentran registradas las marcas: MENDOZA &
ASOCIADOS, clase 35, Registro N° 558578 a nombre de JORGE A. MENDOZA; MENDOZA CENTER, clase 35,
Registro N° 476950 a nombre de WISSAM MOUSA HABIN; MENDOZA'S GIFT ARTESANIA, clase 35, Registro
N° 531381 a nombre de JESSICA IVANNA MENDOZA ALVARENGA; extremo que demuestra que el vocablo
MENDOZA es de uso comin en la clase 35, ==-==-=mmmememommmm oo et

Que, ahondando atn mas en el andlisis, 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, Bizin, MAIIQ."--==-----====nsmem e e oo e e e s e

Que, 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 DENTAL
MENDOZA Y ETIQUETA solicita una cobertura limitada para “importacion, exportacion, distribucion y
comercializacién de articulos médicos odontolégicos”, mientras que la antecedente/ MENDOZA\ Y
ETIQUETA cubre los siguientes servicios: “representacion, importacion, exportacion, cormercializacion y
abastecimiento a terceros de productos farmacéuticos en general, publicidad;;gestion \detjegocigs y

! Sanchez Herrero, Andrés. “Confusion de Marcas” Editorial La Ley. Asuncion. 2013. :
* Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el exan{én dej marca,;
marcas en el MERCOSUR. Martinez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 pagmas ;
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Resoluciéon N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2217 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DENTAL
MENDOZA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16428/2021, SOLICITADO POR CONSTANCIO
17151315107 2. TN 211 (01—

cafeteria’. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora
de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador,
atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor, esta instancia considera que la cobertura
solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno
consumidor, al no poseer una conexién competitiva directa (rubro odontolégico por parte de la solicitada y
rubro de farmacias y cafeterias por parte de la antecedente). --=----====-====smmmmmmc 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 celeste con la denominacién “Dental” en letras blancas y por debajo la denominaciéon
“Mendoza” en letras azules, todo esto rodeado de una figura que hace alusién a un diente en color blanco y

azul, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de la denominacién “MENDOZA” en
letras negras y fondo blanco con una figura en color negro del lado izquierdo, siendo mayores las
diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----------=---==--zsmmneemmaaoooe

marca solicitada marca base de rechazo

Dental

e

Que, en conclusién, 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. ----=--=====--=mmmmm s

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N° 2217 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada por la
Direccion de Marcas. =============smmmmm s oo s

Art, 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA”, clase 35, Acta N° 1 ici
nombre de la firma CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS. ------5-----nnnemnm oo fooenon

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----------====x=s=mmmmmmmmeeeeeeee e
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Resolucién N° ./

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 426 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 81331/2019
A NOMBRE DE ASOCIACION DE FISICOS DEL PARAGUAY. ---------=ssssmsmssmszsmsmsemmeamsamnemnemmsamsamsanneaes

Asuncién, | | JUN ZUZA

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de COMITE
INTERNATIONAL OLYMPIQUE en contra de la Resolucion N° 426 de fecha 14 de junio de 2022, dictada por
la Direccibn de Asuntos Marcarios LitIgiosos, P ~—=r==nr-mrrmesmrmsemnrmmnm s ss s ons sanssasassems s msisns e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de COMITE
‘ INTERNATIONAL OLYMPIQUE e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N° 426 de
fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---------=---=-=-=------------

Que, en fecha 17 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso
TR I B 5w o ot B e B e i i mm e

Que, en fecha 17 de abril de 2023, el representante convencional de COMITE INTERNATIONAL
OLYMPIQUE expreso agravios; y en fecha 13 de noviembre de 2023 fue contestada la expresion de agravios.
Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023. --=----===-===ssmmmmrmmnnnsnnnnnenaaes

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Al hacer una comparacion de las marcas ONF
OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA (solicitada) y THE OLYMPICS Y ETIQUETA, OLYMPIAD
(registradas). No existen similitud denominativa, en los planos visual, ortografico, conceptual y por sobre
todo fonético: las marcas estan expresadas de diferentes maneras, resulta improbable que exista confusion

. .../. esta Direccién considera que aunque las mismas compartan pequerios aspectos en comun, en su
conjunto son plenamente distinguibles .../... es criterio de esta Direccién que la oposicién presentada debe
ser declarada iMmprocedente”.—--=---==-====mnsme e e oo on e oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE y
manifiesta: “Mi mandante dedujo esta oposicién en base al registro de sus marcas OLYMPIAD/THE
OLYMPICS/OLYMPIC TORCH RELAY/OLYMPIC CHANNEL, inscriptas en la clase 41 .../... al hacer un analisis
de ]as denominaciones notamos que entre ]a solicitada y las marcas regfstradas por mi mandante eXisten

la mente de los consumidores respecto de ]a marca de mi mandante ../... existe una estrecha relacion entre
los servicios .../.. la marca solicitada por la adversa es también confundible con el nombre comercial de la
Firena ele 200 DAIIAATIEET, === n=rnnrmnmmemnmer om0 4R S AR S SR S S S RS R

Que, contesta la expresién de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: “La marca
solicitada es mds extensa, y la raiz ONF y su conjunto con la frase NACIONAL DE FISICA otorga suficiente
distintividad .../... en el conjunto formado por la marca slogan solicitada, el vocablo OLIMPIADA no asume
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Resolucién N° & /| . J |

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 426 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 81331/2019
A NOMBRE DE ASOCIACION DE FiSICOS DEL PARAGUAY. --- mmmmemsememanma——-

OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA no podra jamas confundirla con el THE OLYMPICS o OLYMPIAD,
porque las denominaciones son diferentes y porque mi representada ejerce sus funciones a nivel nacional
para una materi especifica LA FISICA, no pudiendo confundir una competencia internacional de caracter
deportivo y de atletas”, -=====-=====s=nnmmenmne oo me e e e s e et e e e s e et s e e e e

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y
ETIQUETA (solicitada) y OLYMPIAD, THE OLYMPICS y ETIQUETA, OLYMPIC CHANNEL y OLYMPIC
TORCH RELAY (oponente), vemos que al iniciar el anélisis 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 “OLYMPIAD/OLIMPIAD”, no necesariamente causaran confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, en virtud a que la solicitada se
compone de cinco vocablos y una etiqueta, en el cual el elemento preponderante es la sigla “ONF”, que en
su 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 mismas:

ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICAY ETIQUETA (marca solicitada), y
OLYMPIAD, THE OLYMPICS y ETIQUETA, OLYMPIC CHANNEL y OLYMPIC TORCH RELAY
(marca oponente)

Que, de las diferencias ortogrificas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresiéon
auditiva que generan ambas es bastante disimil. Adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a .
colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de
Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que
compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente
implica que esas marcas sean confundibles.” Vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente reSolUCION. ===========mmnmmm e

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada cuenta con
un fondo gris con la sigla “ONF” como elemento preponderante en letras maytsculas negras dentro de un
circulo de color negro y en la parte inferior la denominacién “OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA” en letras
negras de menor tamafio, mientras que entre las marcas oponentes solo THE OLYMPIC cuenta con una
etiqueta de fondo blanco con la denominacién THE OLYMPIC en letras mayusculas negras yAa figura de
cinco aros unidos en la parte superior, de ello se colige que no necesariamente causaran cg:fkusié:leﬁrhel

seno del piblico conSUMIOT.-======= === mmmm eSS &\b\_\\;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 426 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 81331/2019
A NOMBRE DE ASOCIACION DE FiSICOS DEL PARAGUAY. --++=====--- S

marca solicitada marca oponente

2505

THE OLYMPICS

‘ Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direcciéon 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. ------==--===-===--=s=ccsoocneooceeoocnnoe

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 426 de fecha 14 de junio de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiogos, -----==--m-=-=mr=m=m-r=rerecmecsnmemmncazmomnoenas

(=]

Art.2 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “ONF

|| DirectoraGen ‘
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 15 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “EL CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04588/2021
A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.AA.AH.S.A). --------

Asuncién, 1° N 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de COMPANIA
EMBOTELLADORA TRES LEONES 1L.C.S.A. en contra de la Resolucién N° 15 de fecha 10 de febrero de 2022,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -==----=--======xmnssmmmrmmmme oo

RESULTA:

Que, en fecha 02 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de COMPANIA
EMBOTELLADORA TRES LEONES 1.C.S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N°
15 de fecha 10 de febrero de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --------------------

Que, en fecha 27 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022, el representante convencional de COMPANIA
EMBOTELLADORA TRES LEONES LC.S.A. expres6 agravios; y en fecha 27 de diciembre de 2022, fue
contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Al analizar las marcas EL CAMINO DE LA CANA Y EL
RON Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. REY DE CANAS (marca oponente), es posible notar que entre las
marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, ortografico, fonético e ideolégico, si bien
comparten el vocablo CANA, en su conjunto son plenamente diferenciables .../... ademas de ello, difieren en
los productos/servicios que identifican: la marca oponente protege productos de la clase 33 bebidas
alcoholicas mientras que la solicitada pretende ser utilizada para los servicios de viaje y excursiones .../..
esta Direccién concluye en rechazar la oposicion deducida.” ------==-r========nremmemenncmme e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPANIA EMBOTELLADORA TRES LEONES
L.C.S.A. y manifiesta: “Las marcas en pugna generan recuerdos extremadamente similares pues ellas
transmiten una misma idea ../.. al compartir ambas marcas en conflicto un vocablo, ellas serdn
indefectiblemente evocativas la una de la otra ../.. la etiqueta que acompana la marca no le otorga
suficiente cardcter diferencial .../... los viajes y excursiones a los que hace referencia los servicios pedidos
son los relativos a lugares que se destacan o se caracterizan por la fabricacion y la comercializacion de la

CANA .../.. la marca solicitada es una denominacion con distintividad y caracteristicas propias merecedora
de PEOLECTIG JBEAI". wroassrnsmnasnsns s s o e o R i e & i e A A S A A S A A 8 S i

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso |
g 3 ™ D GRITEEIRRI : 1 -------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 15 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “EL CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04588/2021
A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). =-=-====-n=nmemmemenmnmnncaeenen

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas EL CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y
ETIQUETA (solicitada) y REY DE CANAS (oponente), vemos que al iniciar el anélisis de las denominaciones
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte el vocablo “CANA”, no necesariamente causaran confusion en el
seno del publico consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la
oponente estd compuesta Unicamente por tres vocablos, la solicitada se compone de ocho vocablos
acompafiada de una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresién fonética y visual disimil que aleja
toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la
difererreia existerte entre 168 MISINARY - ~~—rmr-rmeremmrmm o o i mmm i

EL CAMINO DE LA CANAY ELRONY ETIQUETA (marca solicitada), y
REY DE CANAS (marca oponente)

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la figura de un barril junto a
una botella y un vaso de shot, con un fondo de palmeras de color verde y estando rodeado de la
denominacién “El camino de la Cafia y el Ron” en letras color negro, la cual en conjunto deja una impresion
diferente, de ello se colige que no necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor: -

marca solicitada marca oponente

denominativa

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “REY DE CANAS” registrada en la clase 33 para la totalidad de productos “Bebidas
alcohdlicas, excepto cervezas; preparaciones alcohdlicas para elaborar bebidas”, mientras que la marca en
tramite de registro “EL CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y ETIQUETA” solicita la cobertura para los
servicios comprendidos en la clase 41 “Servicios de organizacion de viajes y excursiones . Suministro de
informacién a turistas sobre excursiones y visitas turisticas. Suministro de informacion por Internet sobre
viajes turisticos y suministro de informacion turistica en materia de viajes. Visitas turisticas. Servicios de
organizacion de excursiones por una ruta que atraviesa los lugares historicas del Paraguay, especiaglmente,
los lugares histéricos de la Guerra de la Triple Alianza y permite Conocer] tradicional|cana paraguaya y el
ron paraguayo”. : o T g S
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Resolucién N° E

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 15 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “EL CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04588/2021
A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.).

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase,
sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la
marca oponente al no tener registrada la marca “REY DE CANAS” en la clase 41, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada “EL CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y ETIQUETA”. De ello se colige que las
marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional ademas de que la registrada
abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacifica entre ambas. ==--==-=====m==m o

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

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

Art.1° CONFIRMAR la Resolucién N° 15 de fecha 10 de febrero de 2022 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --==-==-=======snsecmmmmcem oo

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “EL
CAMINO DE LA CANA Y EL RON Y ETIQUETA”, clase 41, Expediente. N° 04588/2021,
solicitada a nombre de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN

V1LY W0 2 (. S R——— F ZRE—— ‘\\ --------------- .
Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. |

...........................
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BRADYCUM SOY”, EXPEDIENTE 38712/2018,
SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY SRL. ------=-=-=-=-=s=szsmnsnmnmnenns -

Asuncioén, 2 Uﬂ 2821&

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucion N° 55 del 11 de noviembre de 2019, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N° 55 del 11 de noviembre de 2019, dictada por la
Direegiot de Astmtes Marcarios LitiFI0sEs, « -« ==-«ssasmmmmm e mmr o o e m e e e s oo nnr e A

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 02 de noviembre de 2023. -------==--===-==="n==mommeoommoomoneo oo

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ------=--==-=--==-==-smomcecocoonnoan
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtn acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tltima actuacion”. --=--=================ssssmssmmcoocroonooce oo

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causanagravio y que lo motivan a alzarse en apelaciOn. ~s~=«-seescemossarscammasisimsnissasvansiosanusnessmanssn

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la tltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacién en fecha 05 de marzo de 2020. -----=-=-======-=====smmmmmsmomeo oo

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisién de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 02 de noviembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
14081 = e e e s e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. ------------=-------

g p p E

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicioén en la
solicitud de registro de marca “BRADYCUM SOY”, clase 05, Acta N2 38712/2018,
presentada por ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY SRL, =-=--==e=s=r=reseecemmmnmmnnonnan

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de marca
“BRADYCUM SOY”, clase 05, Acta N2 38712/2018 ada _por ARYSTA
LIPESCIENCE PARAGURY SR sesaesesuscmmnennpemuarutonsumesasmmuunmufiossvummuideasaess

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula. S e S S
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KROMASOL Y ETIQUETA”, EXPEDIENTE
80707/2018, SOLICITADA POR GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO. ----

Asuncioén, } L JUN 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolucion N° 1072 del 14 de octubre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---

Resoluciéon N°

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 1072 del 14 de octubre de 2022, dictada por la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigios0s, s--=rasrerscrsmnscccrcaasnmosecsenesunasiosarseiins sessminssan smnsisnbmaseamsnsasis

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia “Exprese agravios
el apelante. Notifiquese por cédula.” en fecha 07 de marzo de 2023, -~------=-=r=-v=amsmmrmurececonsssnaannmnnnsnnooasn:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, se presenta el representante convencional de la firma GUSTAVO
ANTONIO RAMIREZ CASTILLO y solicita la caducidad de instancia, planteamiento que activé el Informe de
la Actuaria que obra en autos, de fecha 12 de junio de 2024. ---=---=--====rmmsmmmmrmmooro oo

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producira de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningun acto de
procedimiento a pattir de Jos seis meses de la Gltima aCtUACION”, »s==sssrsssrssmmannosnsmmcrsnnosusmee snstmssrmmynsss

Que, la segunda instancia se activa con la concesion del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le.causan agravio y que lomotivan aalzarse n apelacion, s==s===sssssssrmsssemssnscdsmunnsamansnnmst sonoserasnmsus

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion.del recurso de apelacitn en fecha 21 de octubre de 2022, »~==+s:=rns=-ssrmsranmmsmmmssraasaspammans sas

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisién de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 07 de marzo de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
e ) O R e e e e e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. --------=-----------

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

Art. 10 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca “KROMASOL Y ETIQUETA”, clase 05, Acta N®
80707/2018, presentada por GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO. ----------------

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de marca
“KROMASOL Y ETIQUETA?”, clase 05, Acta N2 80707/2018, presentad&or GUSTAVO
ANTONIO RAMIREZ CASTILLO.
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Art. 3 NOTIFIQUESE por Cédula. ------- "




DIRECCION NACIONAL DE

.4 PROPIEDAD @ GOBIERNO prt. | PARAGUAI
# INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

PARAGUAY
Resoluciéon N°' ' é:.;%, Q 1
[ ]

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1334 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PAY
RETAILERS Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 69176/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS
GROUIP, S.Ls woesmpesiomsns onsmmmmmsmnscsse

Asuncioén, 2 lk JU” 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PAYRETAILERS
GROUP, S.L., contra la Resolucion N° 1334 de fecha 04 de agosto de 2022, dictada por la Direccién de Marcas,

y, ______________________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de PAYRETAILERS
GROUP, S.L. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion No. 1334 de fecha 04 de agosto de
2022, dictada por la Direccion de Marcas, ----«=--re===-sransmmsmnmnaacreonnsonomorionensncionn s asnnnmasme e e mns arm e e

Que, en fecha 10 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
ADEIBT OT PO PUIEE e s o e e e A i = = et i e

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de PAYRETAILERS GROUP, S.L.
expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 02 demayo de 2023, n=--=-m==mr=mmrmr=osmmnrmacnn oo e sme sem s nneas S e ne s as e S R S A SR SRS S R

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: “Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea
proteger. En consecuencia, no ha lugar 210 SolICHAGE " #r== ==rr=-mnassramensammesnsnmsensmmentnnss stubaimpusinsnsanmne

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “PAY RETAILERS no se trata de una
marca genérica o descriptiva, sino evocativa .../.. con la denominacion “pay retailers” tal vez se pudiera
generar la idea de que se evocan servicios financieros proveidos por una empresa minorista. Pero no existe
el servicio/producto “minorista de pago” especificamente como tal ../.. la marca de mi mandante esta
formada por un elemento denominativo mas el elemento figurativo, dicha imagen resalta y no pasa
HESADEROIDIAR". xS it s =

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
I TSI, o mm s e o oo o e e 8 o e S 0 SR o S S B SRS S e S Sl

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 significado que posee para los ¢édnsumidgres
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>