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INTEL 0863

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Hot Grill -
Santo Tomas", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO

Asuncién, ] 5 NIV 202
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS, por derecho
propio y bajo patrocinio de la Abogada y Agente de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual,
MAYARA DE NARDE DE SANTI, contra la Resolucién N® 2106 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por
la Direccion de Marcas, y; -==============s=sereremsmrm e e e e s e as m e e a s s e e s an s s

RESULTA:

Que, en fecha 03 de noviembre de 2017 se presenta LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS, por
derecho propio y bajo patrocinio de la Abogada y Agente de la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual,
MAYARA DE NARDE DE SANTI e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 2106 de fecha 05
de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas. ------sssssmssms s

Que, en fecha 22 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
jn[.erpuestgl ........................................................................................................................

Que, en fecha 02 de julio de 2024, LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS, por derecho propio y bajo
patrocinio de la Abogada y Agente de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual, MAYARA DE NARDE
DE SANTI expreso agravios; y esta Direccion llamo autos para resolver en fecha en fecha 03 de julio de
1 S L T T Ty P e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “COMERCIAL SANTO TOMAS”,
registrada con el ntimero 468728 en fecha 13 de agosto de 2018 a favor de JOSE TOMAS GOMEZ Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en
una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores .- por lo que de conformidad al
articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”.----+=--=-sssermsmesreemmcncnicinnnannncncaceaee.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) La solicitud de mi principal se
encuentra limitada a cubrir servicios talos como: Servicios de la clase 35, tales como gestién de negocio
comercial, publicidad, administracién comercial, actividades de importacién, exportaciéon,
comercializacién y ventas de todo tipo de productos del sector primario como: agricultura, forestacidn,
ganaderfa, pesca, entre otros; asi como también productos provenientes del sector secundario donde retine
actividades artesanal e industrial .../.. Mi representado tiene pleno derecho a registrar la Marca mencionada
mds arriba, ya que goza de un derecho adquirido al ser propietario de la empresa y titular de una de las
marcas va concedida, “Hot Grill - Santo Tomds y etiqueta”, Clase 4. registro N? 545298, por lo tanto se coloca
a consideracion el titula obtenido en fecha 25 de mayo del 2022 ../.. Ademas, segun el cotejo del
departamento de examen de forma la similitud fonética es de 73% pero existe diferencias entre las marcas
que radica en sus respectivos productos y servicios. Mientras que la marca £ ;

(antecedente)} se especializa en la comercializacion de articulos alimenticios en general, la marca HOT
GRILL SANTO TOMAS se enfoca en la comercializacion y venta de productos del sector primario como
agricultura, fm‘estauﬂn ganaderia, Espwﬁﬁr‘amenre carbﬂn vegetal. Estas drferenc;as claras en Jaolerty de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Hot Grill -
Santo Tomés®, CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO

*

nombres., ademas debe ponerse en consideracion los anos de trabajo vigentes hasta la actualidad y el titulo
ya obtenido mencionado en el parrafo anterior”. == - - s e e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuEstn_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
L Lo T R e e T T B ——

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *Hot Grill - Santo Tomas” y la
marca base de rechazo "COMERCIAL SANTO TOMAS", se evidencia que en la denominacion cuyo registro
se solicita es disimil a la registrada, puesto que ortograficamente, las diferencias entre "HOT GRILL" y
*COMERCIAL" son significativas. La longitud de las palabras, el idioma v la estructura de las mismas
contribuyen a que sean claramente diferenciables a simple vista. La presencia de "SANTO TOMAS" en
ambas marcas es el Gnico elemento ortogrifico compartido, pero no es suficiente para concluir que las
marcas en su totalidad serian confundidas visualmente, especialmente debido al peso que "HOT GRILL" y
*COMERCIAL" tienen al inicio de cada denominacion. En virtud de lo expuesto, se genera una diferencia
fonética, debido que la diferenciacion en el sonido inicial de "HOT GRILL" frente a "COMERCIAL" reduce
considerablemente la posibilidad de confusion. "HOT GRILL" tiene un ritmo mas abrupto y relacionado con
el sector gastronémico, mientras que "COMERCIAL" tiene un sonido més fluido y general.---—---------eenee

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con tres vocablos, mientras
que la solicitada se encuentra compuesta por cuatro vocablos, siendo disimiles tanto en lo fonético como
en la longitud de ambas denominaciones, y ademis en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las
coberturas. Al respecto, vemos gue no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

Hot Grill - Santo Tomas (solicitada), y
COMERCIAL SANTO TOMAS (marca base de rechazo)

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 impresién general y los principales elementos del signo.” En ese sentido, corresponde analizar si
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
BT 5L Cﬂl"ljl.ll'l[ﬁ. .....................................................................................................................

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dej
impresion visual muy diferente. -

aldii
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Hot Grill -
Santo Tomis”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO
gy 1 —

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N* 2106 de fecha 05 de diciembre de 2023 dictada por la
DIreccion de Margas.-«===«=«===ssssemtmm e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *Hot
Grill - Santo Tomés®, clase 35, Expedmnte N°® 2295865, solicitada a nombre de LUCAS
VAGNER OSVALDO MARTINS--- s
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INTEL 0863

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Hot Grill -
Santo Tomas", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO
MARTINS, =++esressmmrasenmanmsmmmssnasessesnens seseemesnameaeseeasneaseseaeasessasssasessaseseaesseasaessases

Resolucion N

Que, ahondando en el anilisis 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 pretende
cubrir “Servicios de la clase 35, tales como gestién de negocio comercial, publicidad, administracién
comercial, actividades de importacion, exportacién, comercializacién y ventas de todo tipo de productos
del sector primario como: agricultura, forestacién, ganaderfa, pesca, entre otros; asf como también
productos provenientes del sector secundario donde retine actividades artesanal e industrial®, mientras
que la marca base de rechazo cubre: “Servicios de comercializacién de articulos alimenticios en
general,productos del agro y de importacién,compra-venta de frutos del pais”. De lo expuesto se puede
concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se
encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusion para el consumidor
final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas, - -«--«--cesmmmmmm e

Que, si bien las denominaciones presentan similitudes, dicha coincidencia no resulta, por si sola, un
fundamento suficiente para denegar de manera automatica la solicitud de registro. Es necesario ponderar
otros elementos distintivos que deben ser confrontados y que permitan establecer la diferenciacion y la
posible coexistencia de las marcas en cuestion. En este contexto, ni siquiera el consumidor medio o aquel
menos atento podria incurrir en error respecto a la identificacién de los servicios, ya que la naturaleza
diferenciada de los mismos elimina de manera concluyente cualquier riesgo de confusion

Que, desechando el andlisis fonético-ortogrifico, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con llamas, animales de la sene
IV embistiendo (atacando), tenedores, espatulas, palas de servir, otras piezas de cuberteria con su
denominacion, mientras que la segunda (marca base de rechazo) es denominativa, no cuenta con etiqueta.-

MARCA SOLICITADA MARCA BASE DE RECHAZOD

Q\

i'w

il HOT GRILL g
) C* saNTOTOMs ) |

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 comparacion. Por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registro marcario nacional.--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusién ya que,
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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 “LASCANABIS CBD", EXPEDIENTE 1782193,
SOLICITADA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, ---s-ssss-sessermsmremsmrmamennas

Asuncion, 25 HU'I' EUJ.JJ:L

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del Solicitante
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra la Resolucion N° 814 de fecha 16 de
setiembre de 2019, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LItIgiosos, y, ---------=-=-===<==sssresararsranas

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional del solicitante
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., e interpone recurso de apelacién contra la
Resolucion N°® 814 de fecha 16 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
ul‘igjﬂsmt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia * Exprese agravios
el apelante”en fecha 15 de noviembre de 2019, -----scrrmmr s e

Que, en fecha 02 de julio de 2021 fue dictada la providencia de “declirese desierto el Recurso de
Apelacién Interpuesto contra la Resolucion N¢ 814 de fecha 16 de septiembre de 2019, emitida por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. Estando Firme la Resolucion N® 814, dispingase el archivo de la
solicitud referida. Notifiquese por cédula” emitida por la Direccion General de Propiedad Industrial ----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria.--------=-=-====srmrmrmmmmmnnanas
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se produciri de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la Gltima actuacion ™. ===+=+===ss=sassassnsmmammsmnsn s sms s nnnanaeaes

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Gltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 09 de junio de 202].--=-=ssssmemememmsm e e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision de la
providencia que declara desierto el recurso de apelacion, 02 de julio de 2021, ha transcurrido con creces el
plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
e T R

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la sl
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal estgb
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi 4

Uiseesica Sacvaral 6 R
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LASCANABIS CBD", EXPEDIENTE 1782193,
SOLICITADA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, -sresxsscssssssrenmsmmeacarsacss

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

Art. 1% DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la
solicitud de registro de marca “*LASCANABIS CBD", clase 05, Acta N2 1782193,
presentada por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A ----------

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solj
“LASCANABIS CBD", clase 05, Acta N2 1782193, pres itida por VICE:
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.--- sevaee H

“yegistro de marca

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------s-srsmssrsessearreneens \icast cimlaogl oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “TAMILAN" , CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

o E Tt ma
Asuncién, 7 5 NOV /N2

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma QUIMFA
S.A. contra la Resolucion N° 564 de fecha 15 de julio de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios

Litjgiggggl s T —

RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma
QUIMFA S.A. a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N°364 de fecha 15 de julio de 2019,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIgios0s. -« -« oo

Que, en fecha 18 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante el 29 de julio de 2020; en fecha 30 de septiembre de 2020 fue dictada la
providencia cérrase traslado. En fecha 17 de agosto de 2021 contesta la expresion de agravios la
representante convencional de la firma GADOR S.A. En fecha 07 de septiembre de 2021 esta Direccidn
llamd Autos para Resolver.-—---- oo

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: (..} Que, analizada la oposicién, TAMILAN (marca solicitada)
vs. TAMINEL Y TAMINELLA (marcas oponentes), esta Direccion es del criterio que las marcas enfrentadas
son muy semejantes en los planos gramatical, visual y fonético, ya que ambas marcas comparten una misma
secuencia de consonantes acrecentada, por lo que al ser pronunciada una seguida de otra resultan muy
similares, motivo por el cual una eventual coexistencia pacifica queda totalmente vedada ..//.. Que,
considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes
que existen entre las marcas en pugna, la igualdad de clases para el producto, al realizar un cotejo, surge
que la solicitante reproduce integramente la marca oponente, por lo tanto estamos delante de una marca
que no retine los requisitos de novedad y especialidad, y que es susceptible de causar confusion entre los
consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacifica entre las mismas. ...//.. Que, por imperio de
la Ley de Marcas, la obligacién es evitar en el consumidor el error o confusién, no solamente en cuanto a las
denominaciones sino también en cuanto a la procedencia de los productos implicados. Para que se pueda
rechazar un registro se requiere que entre las marcas que se analizan existe una confundibilidad que
imposibilite su diferenciacion, lo cual a todas luces existe en el presente caso. ...//.. Que, en concordancia
con el Dictamen 423 de fecha 21 de noviembre de 2018, emitido por la Abogada Raquel Giménez, Jefa de
Tercera Sala. La marca solicitada "TAMILAN", presentada por QUIMFA S.A., no podri coexistir con la
oponente sin ocasionar confusién con el publico consumidor. ..//.. Que, en atencién a las disposiciones de
la Ley de Marcas, la oposicion deducida por GADOR S.A. deviene procedente, consecuentemente
confirmar el dictamen N 423/18 de la Jefatura 3ra Sala y hacer lugar a la Oposicion deducida. (...)"-«=-======---

Que, el representante de la firma solicitante QUIMFA S.A. expresa agravios y manifiesta: *(..) Nada
mds errado el criterio utilizado por el Sefior Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto gue_ como
habiamos manifestado en la contestacion de oposicion a las marcas TAMINEL Y TAM
oponentes) y TAMILAN (marca solicitada) no pueden ser confundidas, asociadas o relaciogh
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA FPOR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “TAMILAN" , CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias grificas, ortograficas y fonéticas que las vuelven
disimiles ...//.. El hecho de que las denominaciones opuestas posean en comun algunas letras no significa
que “existen estrechas semejanzas tanto en el plano ortogrifico como en el aspecto fonético y visual..”
como erréneamente afirma el inferior en su resolucion y mucho menos que “La marca solicitada se
encuentra repetida de manera casi integra en la marca registrada..” Para que esta situacion se dé es
necesario gue por fo menos exista una coincidencia en el 45% de la estructura de las denominaciones,
situacion que de m’nguna manera SEPFESE"HFE. |::|" ........................................................................

Que, la representante convencional de la firma oponente contesta el traslado de agravios y expresa
que: “(...) Con la exposicién visual de los nombres en pugna se puede constatar, sin necesidad de una
profunda concentracién auditiva y visual, el aserto mencionado en la Resolucién recurrida: TAMILAN -
TAMINELLA Y TAMINEL no son claramente distinguibles y en consecuencia inducirdn a la confusion y al
equivoco una vez que coexistan comercialmente ..//.. Es evidente, que, al diferenciarse las marcas
enfrentadas solamente en las letras finales, el resultado no puede ser otro que una manifiesta semejanza
ortografica y visual, como acertadamente se sostiene en la Resolucion recurrida .//... Tampoco se equivoca
la Autoridad Administrativa cuando afirma que desde el punto de vista fonético son casi idénticas, porgue
el posible elemento diferenciador consistente en las tiltimas letras no es tal, ya que de ninguna manera dos
palabras que se inician con el mismo fonema puedan diferenciarse claramente, al punto de que las letras
finales no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas en pronunciacion. ...//... Visualmente
también ocurre lo mismo. El conjunto ortogrifico llama mas la atencién por la diferencia que por la
semejanza, ya que la identidad existente en el inicio de las denominaciones TAMILAN - TAMINELLA Y
TAMINEL, las relaciona entre si y hacen que el conjunto visual de ellas llame mdas la atencién por la
semejanza que por la diferencia. El resultado no puede ser otro que la manifiesta semejanza grifica y

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N® 564 de fecha 15 de julio de 2019.----s-ssseremmmcsmes e

Que, el criterio imperante a la hora de cotejar signos en pugna es que los mismos sean analizados en
su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea; y, en consecuencia, el
resultado que arroje la vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusion entre [as MISMAE8, ===-======nmensmmm e e s s rn e s s s

Que, la solicitud de registro de marca “TAMILAN" fue presentada por la firma QUIMFA S.A. para
amparar todos los productos de la clase 5 del nomenclador internacional, mientras que la firma oponente,
GADOR S.A., a través de sus marcas “TAMINELLA" con registro N? 481.263 que renueva el registro N®
321104 y TAMINEL" con registro N? 481.262 que renueva el registro N2 321.175, protegen los siguientes
productos dentro de la misma clase 5: “Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y, en
general todos 108 Jemas ProduCTOs s« e e

Que, dentro del campo gramatical y fonético de las marcas “TAMILAN" (solicitante) y “TAMINELLA y
TAMINEL" (oponentes) tienen una evidente similitud fonética debido a que comparten la raiz=FaMI". El
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “TAMILAN" , CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

es a simple vista, sin necesidad de detenerse a observar minuciosamente cada uno de ellas mencionado
reg;s nrﬂ" !. ...........................................................................................................................

Que, en virtud de la anteriormente expuesto, esta Direccion considera que entre “TAMILAN -
TAMINELLA y TAMINEL", evidente la similitud fonética, atendiendo a que comparten la mismas raices
variando unicamente los sufijos; situacién que se ve agravada por compartir ambos productos, el mismo
lugar de cOmerialiZaCionL, «=«=sssrmre s e

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia considera que no sera posible una
convivencia pacifica entre los signos enfrentados, por atentar contra los intereses sobre todo, del
consumidor final; por consiguiente, en virtud al Inc. f) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta
Direccion resuelve confirmar la resolucion recurrida, ------==-sem e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N°® 564 de fecha 15 de julio de 2019, dictada Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos en la solicitud de registro de marca “TAMILAN®, Acta N°
1620988, Clase 5, presentada por QUIMFA SA, —----------==ssssersseaseamancasmeamean e sresnras

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca “TAMILAN", Acta N® 1620988,
Clase 5, presentada por QUIMFA S.A.-------srmmm e mem e e T T o e sz e oo

Art. 3° NOTIFIQUESE por C&dula,--=«----~=seeorrmm e 0000 eszngomngpmnecmeses

i1'|:!!.. n N

* Acuerdp ¥ Sentencia N* 1445 de fecha 19 de diciembre de 2002, Alcon Pharmaceuticals Lid, ¢/ Res. N° N* 198 del § de noviembre de 1998
dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Res. N* 58 del 30 de noviembire de 1999 dictada por la Direccion de Propiedad Industrial,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICION A LA SOLICITUD
DE REGISTRO DE MARCA “TAMILAN" , CLASE 5, EXPEDIENTE N* 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA 5.A.

Que, respecto a la denominacién solicitada, conviene sefialar la preponderancia que tiene el radical
de una marca. Al respecto, ahondando aiin mas en el analisis, el Dr. jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere al “Anailisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales”y expresa: “En lo que
hace a la conformacién de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes
iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que mds ficilmente retiene el
consumidor.™ En tales circunstancias, se advierte que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte
inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no podria darse una
coexistencia pacifica entre las MiSMas.-«-=r--=r-rmsrrrrermsmrmeen b sttt et e

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusién marcaria es el lugar de
venta de los productos. En ese sentido, tanto la solicitante como la dos marcas oponentes, al proteger
productos de la clase 5, especificamente, medicamentos, estarian compartiendo los mismos lugares de
venta, razon por la cual las posibilidades de confusion se ven acrecentadas. -----=---==-==-s-smssmsrmrarmseraneonanes

Dicha posibilidad de confusion, adquiere radical importancia al tratarse de productos que tienen
efecto directo sobre la salud, siendo éste, un derecho fundamental de todo ser humano. En consecuencia,
ningn signo marcario solicitado, que tenga consecuencias sobre la salud, aun cuando sean
comercializados por profesionales de la salud, puede ser analizado de manera somera. -------------cseonseseaeas

Que, siguiendo dicha linea de pensamiento, se trae a colacion un fallo de nuestro maximo tribunal
judicial que refuerza lo arriba expresado: *Ambos productos pertenecen a la clase 5, son del mismo género y
clase; en ese sentido, se debe evitar la confusion que pueda existir entre las mismas, pues las marcas deben
ser inconfundibles entre si, o bien distinguible una de otra. Con esto se pretende proteger no solamente el
interés del titular de cada producto, que se sentirfa sumamente perjudicado si sus clientes consumidores
confundieran la marca que representa con otra similar, perteneciente a otro productor, provocando de esa
manera un dafio patrimonial en sus ventas; sino también, el interés del ptblico consumidor que
eventualmente podria adquirir algo que en realidad no quiso. Respecto a éste punto, es importante
mencionar que existen dos tipos de confusion, la primera de ellas es denominada "directa”, en la cual el
comprador adquiere un producto determinado convencido de que esti comprando otro, y la segunda de
ellas es denominada "indirecta’, que se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un
origen determinado y en realidad el fabricante es otro. Si bien es cierto el farmacéutico es una persona por
lo general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de seleccionar los
medicamentos, el mismo podria incurrir en un error involuntario al confundir una marca con otra si es que
las mismas son muy parecidas o similares, pues bien es sabido que los galenos tienen muy mala caligrafia, lo
cual hace que sus recetas sean muchas veces ilegibles. Ademds, por mis que Jos médicos sean
profesionales, pueden de igual manera confundir un medicamento con otro que tenga un nombre muy
similar. La Ley exige la presentacién de la receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la
realidad de nuestro pais es otra, pues los laboratorios y farmacias, por lo general, estin mds interesados en
incrementar sus ingresos, que en la salud de las personas, y con este fin, venden medicamentos sin llevar
un control sobre las recetas o indicaciones médicas. No hay que olvidar que es muy comtin en nuestro pais
la llamada automedicacién, que consiste en medicarse un producto sin consultar al médico, poniendo en
grave peligro la salud, y mds atin si es que existen medicamentos cuyas marcas son muy parecidas o
similares, pues bien podrian estar ingiriendo un producto pensando que es otro. Ademds, el piblico

! *DERECHD DE MARCAS® - Jorge Otamendi. @ Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2007
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 421 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERCANE Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N¢ 1683447, A NOMBRE DE SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA..

Asuncifm,z 5 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SEARA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. en contra de la Resolucion N¢ 421 de
fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; =-=--=r=ressmmesemssma e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de SEARA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. e interpone Recurso de Apelacion en
contra de la Resolucion N2 421 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Direccién de Marcas.--------------

Que, en fecha 05 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
T T T B L T (B —

Que, en fecha 01 de marzo de 2019, el representante convencional de SEARA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. exprest agravios; Esta Direccin tiene por contestada
la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de julio de 2019, === sm e memm e

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) La denominacién genérica
determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo
sobre la utilizacién de esa palabra, ya que se crearia una posicién de ventaja injusta frente a otros
empresanos. la misma puede identificarse cuando al formular la pregunta que es?, en relacién con el
producto o servicio designado, se responde empleando la denominacidn genérica. Desde el punto de vista
marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sefialar el producto o
servicio que desea proteger, o cuando por si solo pueda servir para identificarlo. ..//.. Ademds, siempre
siguiendo a Otamendi, en cuanto a los limites de la irregistrabilidad de las marcas el mismo razona: “La
palabra “mesa” no es registrable para mesas pero si lo es para heladeras... Deberia determinarse si la marca
es cuestion puede inducir a error o engarfio al consumidor. Si la respuesta es negativa, el registro
procederia. Teniendo en cuenta este correcto razonamiento, no cabe la menor duda de que el registro de la
marca "PERCANE" es procedente, pues la misma cumple con ambas caracteristicas requerid; ig el
citado autor. Primero, tenemos que la marca "PERCANE" fue solicitada para cubiirproductos ¢specificos Y
la Clase 31. Segtin lo previamente demostrado, el registro de la marca es progédente ya que de ningiin moa

A, LI:
Iipgerar

Direccian Gre j

Diireccids Mucianni de Frapiets
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 421 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERCANE Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N2 1683447, A NOMBRE DE SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,, ----s-sssesssesrsrsssranssssmmansnsnmassesessasssss nsnsanmsmsmsasesese e resesesnses

puede constituirse en designacién genérica para la Clase 31. Segundo, la denominacion de mi representada
tampoco puede inducir a error o enganio al consumidor, en razén a que el mismo no podrd enganarse
pensando que esta adquiriendo algo diferente a lo que la presentacion de la marca ofrece. (...)" -

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del 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
“PERCANE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la Clase 31 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “Alimentos para animales.”---=+=+=ssrsmemreesrsmmrmsme s e s s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERCANE Y ETIQUETA" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién
“PERCANE Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la Clase
31 del nomenclador internacional, la cual comprende “Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales
en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
frescas, hierbas aromidticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar;
animales vives, productos alimenticios y bebidas para animales; malta™--«----sssseesssemmmsmmmmniaiani e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "PERCANE Y ETIQUETA" proyecta una
denominacién novedosa y original y aleja cualquier caracter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo
solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la
designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. En virtud de lo anteriormente expuesto podemos
deducir que "PERCANE Y ETIQUETA" podria ser considerada sugerente porque no describe de manera
directa los alimentos para perros, pero sugiere que tiene relacion con estos animales. El consumidor tendria
que hacer una pequefia deduccién para entender que se trata de alimentos para perros, lo cual puede
otorgarle un caracter sugerente. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no encontraindose
cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva,-------s-ss-ceseseee

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamend, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evogue.
mismas propiedades 0 caracteriStiCas. " ---====smrsmmrmerre ek s s s e

hittps:finclpub.wipodntfesen/Thasic_numbers=showgclass_number=3&explanatory_notes=show&gors=&ling= cs&q[ﬁ_ ]

=flat&notion=&pagination=no&version=20240101 :
HreCiw BEAEL R
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 421 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERCANE Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N2 1683447, A NOMBRE DE SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.. ==--=r=ssmsssmessnmssassemssmomscesmms e e sm s s seammnmssmmss s en e s mmssanesann

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

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resclucidon N2 421 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada por la
DT LT (L PRI A, e s e o e i i e e i o 5

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“PERCANE Y ETIQUETA", Clase 31, Expediente. N2 1683447, solicitada a nombre de

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 422 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERGATO Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N¢ 1683455, A NOMBRE DE SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.. --=s=ssssesessssessanssmsmssenmanensasasssssnsssasessasssss s smssssesmsnsamamsaesmsan

Asuncion, 25 NOYV 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SEARA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. en contra de la Resolucion N® 422 de
fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y; -----===sssrmsmmmsmmmm s s

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de SEARA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en
contra de la Resolucion N2 422 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, -==-======-=--

Que, en fecha 05 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
APl ACION TN BT PUESED. - mrm e e e e oo e s e e

Que, en fecha 01 de marzo de 2019, el representante convencional de SEARA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. expresd agravios; Esta Direccién tiene por contestada
la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de julio de 2019.---==ssessumemsmsssnsamaniaaannns

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.”
En consecuencia, no ha lugar a 1o Solicitad . ™ -« -« s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta: *(..) La denominacién genérica
determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo
sobre la utilizacién de esa palabra, ya que se crearia una posicion de ventaja injusta frente a otros
empresarios. la misma puede identificarse cuando al formular la pregunta que es?, en relacién con el
producto o servicio designado, se responde empleando la denominacién genérica. Desde el punto de vista
marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para senialar el producto o
servicio que desea proteger, o cuando por si solo pueda servir para identificarlo. ../\.. Ademds, siempre
siguiendo a Otamendi, en cuanto a los limites de la irregistrabilidad de las marcas el mismo razona: “La
palabra “mesa” no es registrable para mesas pero si lo es para heladeras... Deberia determinarse si la marca
es cuestion puede inducir a error o engaiio al consumidor. Si la respuesta es negativa, el registro
procederia. Teniendo en cuenta este correcto razonamiento, no cabe la menor duda de que el registro de la
marca "PERGATG" es pruc'edf-nte pues fa misma rump!f' con amba& ramcrfnshcas rf'qu-:-ndas gun el




DIRECCION MACIONAL DE

4 % PROPIEDAD wGUHlERHDm: PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N“0_86 7

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 422 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERGATO Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N¢ 1683455, A NOMBRE DE SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., ---=-===ssssamsssssmssmeamasansmnmes s snnn s es s s ms mns s s e e e

puede constituirse en designacion genérica para la Clase 31. Segundo, la denominacion de mi representada
tampoco puede inducir a error o engafio al consumidor, en razén a que el mismo no podri enganiarse
pensando que esta adquiriendo algo diferente a lo que la presentacion de la marca ofrece. (...)" -~

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un productoe 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
“PERGATO Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir servicios de la Clase 31 del nomenclador internacional,
que textualmente describe; “Alimentos para animales.”---=--=+==rrsemrrerrserrmr s e s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PERGATO Y ETIQUETA" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemas que la denominacién
“PERGATO Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la Clase
31 del nomenclador internacional, la cual comprende “Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales
en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres
frescas, hierbas aromdticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar;
animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta™-----«sssseseessoommmiin

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro "PERGATO Y ETIQUETA" proyecta una
denominacion novedosa y original y aleja cualquier caricter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo
solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccién solicita, ni constituye la
designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos. En virtud de lo anteriormente expuesto podemos
deducir que "PERGATO Y ETIQUETA" podria ser considerada sugerente porque no describe de manera
directa los alimentos para perros o gatos, pero sugiere que tiene relacion con estos animales. El consumidor
tendria que hacer una pequena deduccion para entender que se trata de alimentos para perros, lo cual
puede otorgarle un cardcter sugerente. Bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacién es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace-que el
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 422 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PERGATO Y
ETIQUETA®, CLASE 31, EXPEDIENTE N¢ 1683455, A NOMBRE DE SEARA mnusmm E CDMERC[D DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.. -=+=----- S

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 bisica, o las
caracteristicas especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su servicio, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, ---------==-=-=--=-=--

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N? 422 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada por la
Direccion de Marcas,---=-«sss e s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PERGATO Y ETIQUETA", Clase 31, Expediente. N2 1683455, ml:mtada a nombre de
SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEEUA A, wmeemres

Art. 32 NOTIFIQUESE. --=--=-=-=ssssesensnsansmsnsassnsasananmnee G0 o S t
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 384 DE FECHA 06 DE JUNO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “YP S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 51631/2020 A NOMBRE DE YP S.A. o

Asuncion, 15 HU]I] E[]Zfb

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de QUIMICA AMPARO
LTDA. en contra de la Resolucion N° 384 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos
MarCanos L giOs0s, §; = me e e e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de QUIMICA AMPARO
LTDA. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 384 de fecha 06 de junio de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «««-«essssms e e

Que, en fecha 28 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de agosto de 2022, el representante convencional de QUIMICA AMPARO LTDA.
expreso agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresion de agravios. Esta Direccion
llamaé autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2022, - e mr el

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas Y.P 5.A
(solicitada) vs. YPE (oponente) en conjunto, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos
diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideologico ../.. la oponente se encuentra coexistiendo
pacificamente en el mercado con marcas que también utilizan el elemento YP entre ellas: YPE (clase 39),
HYPE (clase 32), HYPE (clase 35), por tanto esta circunstancia no puede ser alegada por la oponente como
una imposibilidad de coexistencia pacifica ../.. la marca pretende registro para identificar los servicios de:
ayuda en la direccion de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial,
comprendidos en la clase 35, por su parte, la oponente se halla registrada para identificar los productos de
limpieza y perfumeria comprendidos en la clase 03 ../.. esta Direccién concluye que no se encuentran
fundamentos suficientes para evitar el registro de la marca solicitada”, ------=--seasrmemmemsmeere e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMICA AMPARO LTDA. y manifiesta; “La marca
YP 5.A. cuyo registro se pide, reproduce en el cuerpo del texto de la palabra que configura la denominacién
de la marca base de opasicién ../.. las dos tinicas letras que posee la marca solicitada SA, no aporta ningtin
distintivo .../.. el consumidor de los productos de mi mandante podria confundir la marca solicitante con la
de mi principal y adquirir servicios pensando que los mismo estin vinculados a una de servicios que
involucra a los productos comercializados por QUIMICA AMPARC LTDA ../.. de concederse la presente
solicitud de la marca YP S.A., se producird indefectiblemente fa difucién de su marca YPE" «-----ceceseecnnenes

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “Las marcas estin muy lejos de ser
idénticas, ni visual ni fonética ni nominativamente ../.. la marca solicitada por mi representada, es la
reproduccion de su nombre comercial (YP 5.A.), tal como aparece en el poder que me ha otorgado. La
diferencia conceptual, ya que YPE es el nombre de un vegetal acuitico, mientras que YP S.A., es la razon
social de mi mandante .../.. las marcas enfrentadas estan destinadas a la proteccién de servicios y productos
muy diferentes y no relacionados entre si ../.. la marca oponente va se encuentra coexistiendo
pacificamente con otras marcas ya registradas en la clase 03" «---essesmm o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 384 DE FECHA 06 DE JUNO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “YP S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51631/2020 A NOMBRE DE YF S.A. -- -

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas YP S.A. (solicitada) y YPE Y ETIQUETA
(oponente), vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea
realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la 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 YP®, no necesariamente causarin confusion en el seno del publico consumidor pues, en su
conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el analisis. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.------------=-=--ssseemmremenaeees

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “YPE Y ETIQUETA" registrada en la glase 03 cubre los productos de‘limpieza y
perfumeria™, mientras que la marca en trimite de registro “YP S.A." solicita la cobertura para los servicios
comprendidos en la glase 35 “ayuda a la direccién de los negocios o funciones comerciales de una empresa
TRl 0 R TIE wsssestoosioeensen A o e i A A S S s 8 A S R

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 “YPE Y ETIQUETA” en la clase 35, clase donde se pretende
registrar la marca solicitada “YP S.A.". De ello se colige que las marcas en pugna ng 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
T I It ol e e o i B S e A P

Que, por ultimo, conviene asimismo mencionar que la marca YP S.A. solicitada por YP S.A., se
constituye del nombre comercial, el cual goza de proteccitn al tratarse de un bien juridico amparado por la
Ley de Marcas, en su Titulo Il, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la
misma. En primer término, el Art. 72 dispone: “El nombre comercial podri estar constituido por la
designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacién social adoptada, la ensenia o la
sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los
efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se
adquitere por su primer uso publico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para
ejercer los derechos acordados por esta ley”, -----===== - mmrm e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N° 384 de fecha 06 de junio de 2022 digf:

- el Interina

!':'--J"I knbgaaria
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 384 DE FECHA 06 DE JUNO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "YP 5.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 51631/2020 A NOMBRE DE YP S.A. o

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “YP
S.A.", clase 35, Expediente. N® 51631/2020, solicitada a nombre de YF -

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, ------wsssrasssrarassaracass Y M A
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 46 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°
38101/2020 A NOMBRE DE LOGI S.A. -------=ssre=sszaresrmrneammsnsamescees -

Asuncién, 9 7 NOY 202

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de las marcas PEDIDOS
YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA en contra de la Resolucion N° 46 de fecha 14 de febrero de
2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s, y; --=-=--==ss=sssesmsms et

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de las marcas
PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucion N° 46 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 17 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 05 de junio de 2023, el representante convencional de las marcas PEDIDOS YA Y
ETIQUETA y P FEDIDOS YA Y ETIQUETA expresd agravios; y en fecha 19 de diciembre de 2023, fue
contestada la expresion de agravios. Esta Direccion llamo autos para resolver en fecha 26 de diciembre de
TR oottt e e o S e o R R TR R G S

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Entre las marcas P PEDIDOS YA (oponente) y
LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), esta Direccion es del criterio que si
bien la solicitada tiene elementos en comiin con la base de oposicion, cabe mencionar que el vocablo YA es
comuin para la clase y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven novedosa y original
... 18 oposicion deducida deviene IMprocedente”, -« s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca peticionada en estos autos
es la palabra LOGIYA ../. la cual utiliza el mismo recurso utilizado en fas reconocidas marcas de mi
mandante, consistente al colocar al final de la denominacion el adverbio YA ../.. LOGI hace directa alusion a
la palabra LDGfSTICA dentro de la cual e-f FEDFDG denominacion r'nr:'!w'da en las marcas de mi mandante,

pedida, pues el mismo solo estd incluido en unas marcas de cantidad insuficiente .../.. la palabra LOGIYA,
palabra muy similar y evocativa de PEDIDOS YA ... la etiqueta que acomparia a la solicitud refuerza el
resgo T T T T o e ek i o . s e B s e B i

Que, contesta la expresion de agravios el solicitante y manifiesta: “La marca solicitada estd compuesta
por vocablos que le otorgan novedad y especialidad .../.. el tinico elemento en comiin con las marcas base
de la oposicion, es precisamente la particula YA gue es de uso comiin .../.. YA es utilizada por varias marcas
con distintas denominaciones, a nombre de diferentes titulares /.. el elemento que destaca, es el vocablo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 46 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°
38101/2020 A NOMBRE DE LOGI S.A. -----sr--zn-sezss

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan)
Y ETIQUETA (solicitada) y las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA (oponente),
vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la 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 “YA", el mismo deviene irrelevante al ser de uso comtin, como se analizara en el parrafo siguiente.
Ademas, la solicitada se compone de una marca de cuatro vocablos que constituye un slogan y de una
etiqueta, que en su conjunto deja una impresion fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad
de que exista una confusién entre dichas marcas De dichas particularidades ortograficas se genera una
fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la
impresion auditiva que generan no es SiIMilar; ------«-=s=sssesrmsmrmme e s nsa s s s

LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA  (marca solicitada), y
PEDIDOS YAY ETIQUETA y P PEDIDOS YAY ETIQUETA  (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones LOGIYA
EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA (solicitada), y PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y
ETIQUETA (base de oposician), se comparte el vocablo “YA", existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CANCHA YA, clase 09, Registro N® 447546 a
nombre de Sebastian Pedro Nicolas Insfran Florentin; AGENDATEYA, clase 09, Registro N® 521862 a nombre
de Sophia Gonzilez Nunes; NANYA, clase 09, Registro N° 412755 a nombre de Ali Khalil Dia; TEY
TUENVIOYA.COM, clase 09, Registro N°® 478709 a nombre de Carlos Alberto Fleitas Zarate; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente, «--seesssesseeaes

Que, siendo asi, el vocablo “YA” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el anilisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuando fa marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccién de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de tso comiin © NEcesario en el COMEBITIO”, = r==rramm s mm s e

Que, desechando el andlisis 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 la
palabra “LOGIYA" en letras mayusculas; las primeras cuatro letras “LOGI” estan en color gris, mientras que
las dltimas dos letras “YA” estan en negro; en lugar de la letra “O", hay un icono circular en color naranja
con una estrella negra en el centro, y alrededor de la estrella hay un anillo blanco. Debajo del nombre de la
marca, en letras negras y mayGsculas, aparece el eslogan “EXPERTOS EN DELIVERY", mientras que las

d IEIHtHJdI'.-
: mrerina

el Gereral A8 rupiedad Ladustetal
o Naciezal & Prapiedad Inclecieal



DIRECCION HACIOMNAL DE

“ " PROPIEDAD Y% GOBIERNO pri ‘PARAG Al
# INTELECTUAL fg; PARAGUAY | REKUAI

Resolucién N'_0_8 6 9

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 46 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N*®
38101/2020 A NOMBRE DE LOGI 8 A, ===xssnnssnsn et e e e e s e e e

marca solicitada marcas oponentes

L®GIYA

- .-' | '.II I. '.‘-*I F'-I 1__-_ s b
EXPERTOS EN DELIVERY W Feaidosral e PedidosYa

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

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucién N* 46 de fecha 14 de febrero de 2023 dictada pmr la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ----=-=s=-ssseemsmmenranmnnnnannn. =

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", clase 09, Expediente. N®
38101/2020, solicitada a nombre de LOGE S.A, «=os=rsssmesrsnimcsirnennsnnasscsnansana s

Art.3 NOTIFIQUESE por Cédula, ===~
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 21 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *NATIVIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24968/2008, SOLICITADO POR WHOLE
EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING
UNDER THE LAW, <-+ssssssssoniosssatasbsnntstadsiiits s i s

Asuncion, 217 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BAYER AG.
contra la Resolucion N° 21 de fecha 09 de marzo de 2016, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
Li_tigjﬂsg.s‘ e e e e S S sl

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2016 se presenta el representante convencional de la firma BAYER AG. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 21 de fecha 09 de marzo de 2016, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LiliZiosos, ----«---s s s

Que, en fecha 22 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
a]‘JEIHEiﬁI‘l il'le'l"PU.ESt['.l. B B B e B T Y e AT .

Que, en fecha 01 de diciembre de 2017, el representante convencional de BAYER AG. expreso
agravios; y en fecha 03 de diciembre de 2020, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dejo de usar y se lamo aUtos Para TeSOIVET,---«--r=-m-=ssrmsmrr e s N——

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera “Entre las marcas NATIVO (registrada) y NATIVIA (solicitada),
encontramos que, si bien es cierto comparten algunos elementos ortogréficos, ello no es ébice para afirmar
que causaran confusion ../ . las mismas producen una vision de conjunto distinta, se diferencian

deducjda L R A A A S S S SRS SRS AR ESSEASSEASSEESSESSiEssasosss

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “Mi mandante BAYER AG, es una de las
empresas mads prestigiosas del mundo en el drea de produccidn y comercializacién de productos
farmacéuticos, y es la legitima propietaria de la marca NATIVO .../.. las marcas en litigio no difieren; la marca
solicitada al igual que la registrada es una marca simple, compuesta por un solo vocablo; compuesto por
tres silabas, al igual que la marca registrada ../.. las letras IA que el solicitante ha agregado no dotan a su

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *“NATIVIA Y ETIQUETA" v la
marca oponente *“NATIVO", se evidencia que en la denominacion cuyo registro se solicita la desinencia es
disimil a la registrada (IA vs. O), siendo similar el vocablo “NATIV®, lo cual no necesariamente causaran
confusidn en el seno del publico consumidor, ya que, en su conjunto, deben ser tenidas g

rfad ladust
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 21 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NATIVIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 24968/2008, SOLICITADO POR WHOLE
EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING
UNDER THE LAWY, #eveevmsesiarmccscorommeensemeceneniannss i

NATIVIAY ETIQUETA (solicitada), y
NATIVO (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones NATIVIA
Y ETIQUETA (solicitada), y NATIVO (oponente), se comparte el vocablo *“NATIV®, existe otra marca
registrada que cuenta con una denominacién similar con la cual coexiste: NATIVE, clase 05, Registro N°
500727 a nombre de Usina Sao Francisco 5.a.; extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas
dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un
vocablo con el cual ya coexiste previamente. -««-- e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente “NATIVO ® registrada en la glase 05 cubre los productos de “Preparados para matar las
malas hierbas e insectos, insecticidas, herbicidas funguicidas”, mientras que la marca en trimite de registro
“NATIVIA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 05 “Suplementos
nutricionales”. 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 piblico consumidor, esta instancia considera que la cobertura
solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente en el seno
consumidor, al no poseer una conexion competitiva directa (rubro de suplementos nutricionales por parte
de la solicitada y rubro de insecticidas y fungicidas por parte del oponente). ------sssssseesrmmm s

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con la denominacién “Nativia® escrito en letra cursiva de
color verde. El texto esta centrado dentro de una figura eliptica blanca y ell fondo general de la etiqueta es
de color verde, la cual en conjunto deja una impresion diferente, de ello se colige que no necesariamente
causaran confusion en el seno del piblico consumidor: ---=--smr e

marca solicitada marca oponente

., T o

:I%T/"TL;"-;’/;' f;'".;i' -"’:i—‘.l'?

.L&'ﬁ———-—n A denominativa

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

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

Art. 12 CONFIERMAR la Resolucion N®* 2] de fecha 09 de marzo de 2016 dicg
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---------- Ty

FriRicdie
pietad Istiecta
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 21 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “NATIVIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24968/2008, SOLICITADO POR WHOLE
EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING

Art. 29 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
*NATIVIA Y ETIQUETA, clase 05, Acta N*® 24968/2008, solicitada a nombre de la firma
WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY
ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW.--------

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.-----=-=-===sssszauzse=. s
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POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA MATRICULA DE LA AGENTE NATHALIA
BELEN FERNADEZ VERA IDENTIFICADA CON EL NRO. 7915, QUEDANDO
VIGENTE LA SEGUNDA MATRICULA IDENTIFICADA CON EL NRO. 7917, --=-----

sl a0 MOV 9MA
Asuncion, 2 0 ML .H_rl](-’_q

ha

VISTO: Il Informe de la Actuarda claborado en fecha 25 de Noviembre de 2024, vy -
RESULTA:

Que, en fecha B de octubre de 2024 fue presentado el escrito acta N* 2488224, en el cual

NATHALIA BELEN FERNADEZ VERA solicita ser registrada come agente marcario, -

e, en fecha 25 de noviembre de 2024, fue dictado el Informe de la Actuara en el cual se
menciona que e gewerd of wimern de lpente 7915 pero ol misoe contenta wn ervor de fipeo en o nombre de o
wolegitanie, por tal meotive af mosento de corvegir, por wn erear inednnlario, se generd an nwere piiners de Agente 7917 of
vt yor contiesne el womrbre correcto de fg SOBHAINE", <= e e e e nne

CONSIDERANDO:

Que, el Art, 40 del Do, 46072003 expresa: “You funcienes y ateibuctones comnes de todas las Direectones
Ceenerales v Direccrones sin perjnitcio de fo establecide especificamente para las mismas, y para sus fitnlores en fa
Reglamentacian: b) Divigir, las actividades en ef dmbito de sus competencias. istablecer un sistema eficas y eficiente de
LOSHTI AR S0 PSP PR

Que, ¢l Articulo 120 de la Ley 1294/98 establece que “Lar Direccidn de la Propiedad Liduitrial. .. es fa
entidad competente en cwanto a la jurisdiccion adweinistrativg marcaria. ", En concordancia, el Dro. 22365/98
que reglamenta fa Ley 129498, expresa en su Art. 2% “La Direcian de fo Propiedad Industrial. .. conforme fo
dispane fa ey, ex of Qroaniima de A\plicaciin encargada de regir, arganisar, gecntar ¢ intenpretar las disposiciones de
dicha 1ey, en la purvsdiceion adminisirating.” Y ¢l Are. 3* del mencionado Decrero precepriaa: “Fia s cardeter de
Eintidad Competente establecrda por Ley, queda facuitada lo Direccian de o Propiedad Industrial para dictar Jas
Resofncianes necesariar de cardoter administrative que faciliten la aplicacion de la Ley y éste Decreto, " eemeem e

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024, en el Informe de la Actuaria se menciona que " gewerd
el sireern de Agente T915 pero ef misnee contensa un error de fipea en el wombre de fa solicitante, por fal molivo al
wmeamento de corregir, por un ervar inveluntario, se genera un niero avmero de Agente 7917, ol cnal ya contiene el nombre
COPPECED de f8 SOl anle e e

(Que, en atencion al Informe mencionado precedentemente, v teniendo en cuenta lo dispuesto
en las normativas citadas previamente, es parecer de esta dependencia administrativa que corresponde
dejar sin efecto la Matricula N® 7915 (primera Marricula), teniendo en cuenta que los datos correctos del
Agente se encuentran en la Matricula N® 7917 (segunda Matricula), —omeomemee e

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

Art. 1" DEJAR sin efecto la Matricula N® 7915 (primera Matricula) concedida a nombre de la
Abg. NATHALIA BELEN FERNADEZ VERA, mirficando la vigencia de

la Matricula N° 7917 (segunda Matricula) expedida a nombre de la referida profesional. -

na la

Art. 2° REMITIR una copia de la presente Resolucion, acompanada de los 'y

oficina de Atencion al Ciudadano, para conocimiento, -————eememeeeee

Art. 3° ABCHIVESE st in it e el . M
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POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA MATRICULA IDENTIFICADA CON EL NRO.
7916. v

Asuncion, 2 B N[}” Eﬂ?'ﬁ

VISTO: Il Informe de la Actuana elaborado en fecha 25 de Noviembre de 2024, V3 oo
RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024, fue dictado el Informe de la Actuaria en el cual
sC Mmenciona que “sepun |a base de datos del sistema informaries institucional el nimero de Marsicula de Agente
7916 no contiene datos identificatonios del solicitante, venficindose que ocurrio una discontinuacion en la
ﬂﬁiglmtiﬁﬂ de los nomeros de mareiculas de AGDPI por error del sistema informaico :tr_-gﬁn COMUNICACIONEeS
verbales con la Direccion de Informatica de la DINAPY, ——— oo e

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 40 del Do, 4602013 expresa: “Non fumciones v atvibaciones comanes de fodas lay Direcciones
Coenerales y Direcciones sin pergnici de fo establecida especificamente para Jas weismeas, y para sus litwlares en fa
Reglamentacian: b) Dirigir, Jas actiundades en ¢f dmibito de sy competencias, Vistaliecer wn sisterva eficaz y eficente de
LENTION €1 KT FRAPOCTTPAS PR . s e e

Que, ¢l Articulo 120 de la Ley 1294/98 establece que “La Dirvcidn de la Propiedad Industrial. .. es la
entidad competente en cnanto a la jurisdiccian adueinistrativg marcaria. .. ". Fn concordancia, ¢l Dro, 22365/98
que reglamenta la Ley 1294/985, cxpresa en s Art. 2% “La Direion de lo Propicdad Tudustrial. .. confarme Jo
dispane Ja Ley, ex of Organtsmen de AAplicacion encargada de regir, arpanizar, sjecmtar ¢ imterpretar las dispesiciones de
decha Laey, en la purisdiccidn adweinistrativg.™ Y el Art. 3" del mencionado Decreto preceptia: “Vin s carditer de
Vintidad Coampetente estabiecida por ey, queda facwltada fa Direccian de la Propiedad Industrial para dictar las
Resoluciones necesarias de cardcter adminisirative que faciliten la aplicaciin de la Ley y éste Deoreto, e

(Que, en fecha 20 de noviembre de 2024, en el Informe de la Actuana se menciona que “regin &
base de datos del sisterna nformdtico fnstitscional ef nimero de Matricula e Agente 7916 no contiene datos identificatorion del
solicitante, verificindose qoe aonmio wea discondinactan ¢ 1 asignaciin de los simerns de seabcalas de ACP por evmr del séstema
Fnfarmdition vegitn comrivadones rerbeies oo fo Diveccian de Informditca de o DIN AP

Que, en atencion al Informe mencionado precedentemente, v teniendo en cuenta lo dispuesto
en las normatvas citadas previamente, es parccer de esta dependencia administrativa que corresponde
dejar sin efecto la Matricula N® 7916 e

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

Ar, 17 DEJAR sin efecto la Matricula N® 7916, ----- e e e e
Art, 2° REMITIR una copia de la presente Resolucion, acompanada de los antecedentes a la
oficina de Atencion al Ciudadano, para conocimiento, ————eeemm s e

Art. 3° ARCHIVESE. — o P
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 , DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COLIBRI",
CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78178/2020 A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A. --=+=sssssssssesennennas

Asuncion, 9 4 |1 202k

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MODERNA
CONFECCIONES S.A. en contra de la Resolucién N 2219 de fecha 21 de diciembre de 2021 , dictada por la
Direccidn de Marca 5, }r; __________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de MODERNA
CONFECCIONES S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 2219 de fecha 21 de
diciembre de 2021, dictada por la Direccion de Marcas. -=-««--« e eses oo

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 04 de marzo de 2022, el representante convencional de MODERNA CONFECCIONES
S.A. expresO agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 21 de marzo de 2022, ----+--=r==rerrmrmr s s s s s s s s s e s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca EL COLIBRI
AZUL, registrada con el mimero 376159 a favor de Francisco Pefialver Conesa; Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a 1o solicitadn, T -~ -res it e e e s e s b s s s e e e e AR R e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MODERNA CONFECCIONES S.A. y manifiesta:
“Ambas marcas contienen un solo elemento comiin coparticipado, el cual inclusive corresponde a otra
clase ../.. los elementos distintivos de la marca registrada, como ser la etiqueta en su conjunto, difieren
sustancialmente con la denominacion solcitada”, —— == —===sm s

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 376159 de la marca "EL COLIBRI
AZUL" a nombre de Francisco Pefialver Conesa vencio el 25/02/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y
la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, -----=-srerrremavennans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “COLIBRI",
CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78178/2020 A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A. -=-===-ssssssssmnssnnsns

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 2219 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada p-:nr la
Direccidn de Marcas, ==---s=sssmeseanens s ¢ .

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“COLIBRI", clase 25, Expediente N® 78178/2020, solicitada a nombre de MODERNA
CONFECCIONES S.A. B
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 61 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 , DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEAK Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 32763/2012 A NOMBRE DE FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS
PRODUCTSCO, LTD. +=s-n-sereresemmsmmmemesemamamemnas s sessmeaes -

Asuncion, z-g MDY plIven

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FUJIAN
QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. en contra de la Resolucion N® 61 de fecha 24 de enero de
2017, dictada por la Direccitn de Marcas, y; -=--=---=-- s ctmi i m i namas s acmm e mm s e s e e

RESULTA:

Que, en fecha 10 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de FUJIAN QUANZHOU
PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N° 61 de
fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, -------=-=--sserescsasasmomnninnecnnn s

Que, en fecha 08 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2017, el representante convencional de FUJLAN QUANZHOU PEAK
SPORTS PRODUCTSCO, LTD. expresd agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2019, ---------------smmmeomsmmse i

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca PEAK, registrada
con el mimero 358584 a favor de Said lbrahim Jebahi; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusién; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N* 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
T oy 1 L

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS
PRODUCTSCO, LTD. y manifiesta: “Mi representada es una empresa reconocida por su originalidad e

innovacion ../.. mi representada coexiste en el extranjero con otros registros de la marca PEAK .../.. la marca
de mi comitente es LUna Marca fAIMOSa", s==--s-rsrm s s o e e e s e s e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 358584 de la marca “PEAK" a
nombre de Said Ibrahim Jebahi venci6 el 06/05/2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha
sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. «--=-«ssscssmsmmmmmmmrmmmmsrnrnnnrne e

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

el Tndustri
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 61 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 , DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE l.ﬁ MARCA "PEAK Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N*® 32763/2012 A NOMBRE DE FU]LAN QLMNEH(}U PEAK SPORTS
L 8 B L 1 0 B i B e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 61 de fecha 24 de enero de 2017 dictada por la Direccién
L TS o e i momimmmn s e o e e o e i e e e

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PEAK Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N°® 32763/2012, solicitada a stomtbee de
FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD, -~ -mcemee- I -

Art. 39 . B R U (SRR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1450 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LA DORADA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 25325/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE
SCAVONE CARDENAS.---=--==srasmesensomonn o nessnencne s samasrannns - it i s o

Asuncion, 25 hl.;'l LUH

VISTQ: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PASO ESPERANZA
S.RL contra la Resolucion N® 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Direccién de Asuntos
Marcarios thigiﬂﬂﬁﬂ, e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de PASO ESPERANZA
S.RL e interpone recurso de apelacién en contra de la resolucion N° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0S, = cese s s o

Que, en fecha 18 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso interpuesto,-------

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023, el representante convencional de PASO ESPERANZA SR.L
expreso agravios, v en fecha 15 de julio de 2024, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dejd de usar y se 1lamaé autos para resolVer. ««= s sres s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022 considera: “Se promueve oposicidn
contra la solicitud de registro de la marca LA DORADA solicitada para la clase 30, sobre la base del registro
de la marca LA DORADA en la clase 30 ../.. se puede apreciar que existen diferencias entre las mismas en los
aspectos fonético, visual e ideologico .../.. la marca solicitada pretende cubrir el producto especifico: miel
/.. esta direccién considera que |a marca revine los elementos distintivos propios para ser registrada ../..
esta direccion concluye que la oposicion deducida debe ser declarada improcedente . -«-----essreemeeannenees

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “La marca
solicitada reproduce integramente la marca del oponente, son idénticas tanto visual como fonéticamente
(LA DORADA vs LA DORADA) ../... el hecho de que la marca solicitada se encuentre limitada para cubrnir
determinados productos de [a clase 30 (miel) . no elimina el riesgo de confusion entre las marcas
enfrentadas ../.. los productos comprendidos en la marca solicitada se encuentran incluidos dentro de la
cobertura de la marca base de oposicién (la cual cubre la totalidad de productos de la clase 30), ademds de
ser comercializados en los mismos fugares de Venta’, -=-=-cm e e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visidn en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusian entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante de la solicitante “LA DORADA" y
la marca oponente “LA DORADA Y ETIQUETA”, se advierte que la denominacion cuyo registro se solicita
reproduce integramente la denominacion registrada, no existiendo ninguna letra que pueda servir para
dlferenmar una de la otra. De du:ha |d@n1:tdad total a mivel ortﬂgrahccr s¢ genera una Fuerte s"
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1450 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LA DORADA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 25325/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE
SCAVONE CARDENAS, ----=-nrsssssmssssmsmsmssmsss sassa s s ses s sms s s s s s e S £ 2 2 et

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 30. La marca solicitante, “LA DORADA", cubre: “EXCLUSIVAMENTE MIEL" mientras
que la marca oponente, “LA DORADA Y ETIQUETA”" se encuentra registrada para “Todos los productos que
comprende la clase, incluyendo dulce de leche”. A este respecto, esta instancia considera que se generaria
la confusion en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “LA DORADA" en la
misma clase 30, si bien la solicitada esta limitada a exclusivamente miel, no es menos cierto que la oponente
abarca la totalidad de productos de clase 30 incluyendo la miel. En tal sentido, el comprador podria caer en
confusion pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortogréfica y fonética, sino que
podrian ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusion. ---

Que, ahondando adn mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la confusion en una misma clase, diciendo: “En Jas oposiciones en una misma clase se ha admitido
la posibilidad de confusién cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada
similitud", una "indudable proximidad”, una "afinidad", o bien son "semejantes” o "notoriamente vinculados
por su funcién"../..Mas alli de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a
supuestos de mala fe, deslealtad comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial
parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que
tienen un origen comun.” Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En
efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa; “la teoria de la dilucion ha sido
creada para defender la relacién marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de
éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor ya no sabra el origen
de fos praduc.[‘us .:{'__}_” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en conclusion, tras el anélisis precedente, vemos que existe similitud de significativa magnitud,
ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, sumado al hecho de que la marca
solicitada es una marca denominativa. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la
T T G T A . o o oo e i e e e 5 e B o e e s e e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIgios0s, ------=--seessmemmmm e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “LA D
N® 25325/2020, solicitada a nombre de AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDEN

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula,-------=r==sssserssramrmmmneasaeans T et ALEEEE

amela Cristabdo
ropd Citnerzl nrel
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' OTAMENDI, [orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis News, Argentina. 20012 fva. Ed.
* DTAMENDL, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Burnos Aires, Abeledo Perrot Lexis News. Argentina 2002, fva, Ed. Pag, 458
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1451 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LA DORADA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 25326/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE
SCAVONE CARDENAS,--=======ssssnmssmsmsnemnnnnnn e nannnaaaneas e ———

Asuncion, 29 KUY LUtk

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PASO ESPERANZA
S.RL contra la Resolucion N® 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Direccidn de Asuntos
Marcarios LIHGIOs0s, ¥; =--==s==ssmmmmmmmrrs s oo e e e s s s e e e maa s man e s

RESULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de PASO ESPERANZA
S.RL e interpone recurso de apelacion en contra de la resolucion N° 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LILZIOS0S, -«- -« seeese oo e

Que, en fecha 18 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023, el representante convencional de PASO ESPERANZA SRL
expreso agravios; y en fecha 15 de julio de 2024, fue acusada la rebeldia del representante convencional del
solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaido el derecho que
dejé de usar y se llamo autos para resolver, -----=srsr e s s s s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022 considera: “Se promueve oposicidn
contra la solicitud de registro de la marca LA DORADA solicitada para la clase 35, sobre la base del registro
de la marca LA DORADA en la clase 30 ../.. se puede apreciar que existen diferencias entre las mismas en los
aspectos fonético, visual e ideologico .../.. la marca solicitada pretende cubrir servicios comprendidos en la
clase 35: importacion, exportacion, comercializacion y venta de miel ../.. esta direccién considera que la
marca retine los elementos distintives propios para ser registrada ../.. esta direccion concluye que la
oposicidn deducida debe ser declarada improcedente’.------=--=ssrsreoemrmrmmmmne e e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “La marca
solicitada reproduce integramente la marca del oponente, son idénticas tanto visual como fonéticamente
(LA DORADA vs LA DORADA) ../.. el hecho de que la marca solicitada se encuentre limitada para cubrir
determinados servicios de la clase 35, no elimina el riesgo de confusion entre las marcas enfrentadas ../.. los
servicios comprendidos en la marca solicitada se encuentran directamente relacionados con la marca
oponente, ademds de que los productos a ser distribuidas mediante los servicios mencionados, serin
comercializados en los mismos locales de venta tal como los productos de la marca oponente, por lo que
existe un alto riesgo de confusitn®, ~-+--=-=ss=mssmrrms st e et st sse e e e s s e e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante de la solicitante LA DORADA" y
la marca oponente “LA DORADA Y ETIQUETA”, se advierte que la denominacién cuyo registro se solicita
reproduce integramente la denominacién registrada, no existiendo ninguna letra que pueda servir para
diferenciar una de la otra. De dicha identidad total a nivel ortografico se genera una fuerte simjh
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1451 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “LA DORADA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25326/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE
SCAVIOME CARDENAS, #n et ia s msio o e s b oo o e oo e i

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
cobertura de la marca oponente registrada en clase 30 comprende “Todos los productos que comprende la
clase, incluyendo dulce de leche®, mientras que la marca en trimite de registro solicita cobertura para
servicios comprendidos en la glase 35 “*SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION,
COMERCIALIZACION Y VENTA DE MIEL, SERVICIOS DE PUBLICIDAD ¥ - - mem et

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el registro
de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa marca. En ese sentido, los
productos en la Clase 30 (todos, lo cual incluye mief) y los servicios en la Clase 35 (venta de miel) estan
estrechamente relacionados. Los consumidores que buscan productos alimenticios de la clase 30 pueden
confundir facilmente una marca que vende miel (Clase 35) con una marca que produce miel (Clase 30). En
este contexto, la percepcion del origen comercial se diluye, llevando a la posibilidad de que los
consumidores asuman incorrectamente que ambos productos y servicios provienen de la misma fuente.----

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Direccion considera que corresponde
aplicar la prescripcién prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de
una denominacién bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases
relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado “LA DORADA" no podri coexistir pacificamente
con la marca registrada “LA DORADA'Y ETIQUETA" sin atentar contra el interés pablico ya que en el caso
de autos claramente hay riesgo de confusion por la posibilidad de inducir a confusién o asociacion, directa
o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen
S DN EENTEEL e o rm s it e -5t o ey s o e e i

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud de significativa magnitud,
ya que las marcas en pugna contienen elementos asociables, sumado al hecho de que la marca solicitada es
una marca denominativa. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolucién
B AT TI R, = e 0 8 S e o e o e e i

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N°® 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la
Direccidon de Asuntos Marcarios Litigins0s, --=-----s=-mms s s

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “LA DORADA”", clase 35, Acta
N*® 25326/2020, solicitada a nombre de AUGUSTO JOSE SCAVONE

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula.----=-==-==-resremsmmmmamenennesenees e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 828 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIVIAN",
CLASE 29, EXPEDIENTE N° 15344/2019, A NOMERE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS
FRANCISCO MENOYD, --=-ssssmemsnemenec e en s s s s s me e cm s e ss so s s m s s e n me se s m s mm mm s m e s m e mm me e

Asuncién, 9 g ||[} 202

VISTO: El recurso de apelacic’m interpuesto por el representante convencional de PABLO ESTEBAN
MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO contra la Resolucion N® 828 de fecha 18 de junio de
2020, dictada por la Direccion de Marcas, y; «««ssssses s

RESULTA:

Que, en fecha 21 de mayo de 2020 se presenta el representante convencional de la firma PABLO
ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO e interpone recurso de apelacion contra la
Resolucion N° 828 de fecha 18 de junio de 2020, dictada por la Direccidon de Marcas, -==---=s==s=ssrssrassmnesannns

Que, por proveido de fecha 24 de junio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 31 de agosto de 2021. Y por providencia de fecha 10 de septiembre de 2021 esta
Direccion [lama AUtos Para ResolVer, -« s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 162 de fecha 09 de enero de 2020 considera: “Que, habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
LIVIA, registrada con el nimero 447446 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA.; Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la
Ley N® 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, " -========+===r=remsrsrsasermeme e e e nna e

Que, la Resolucion N°® 828 de fecha 18 de junio de 2020 confirma lo dispuesto por la resolucién citada
Precedent.em O EE = = e o A A R R A A R RS S EE S EEASESSSSEESEimERAESSSEisSssimossssmeoss

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “La denominacién LIVIAN solicitada
por mi mandante, culmina con fa letra N, lo que hace que suenen y se vean diferente. La solicitada no
reproduce en su totalidad a la marca base de rechazo y el hecho de compartir la raiz no es un elemento
determinante /. mi mandante solicito su limitacidn de la cobertura ../.. Ia marca base de“rechazo
distingue un producto derivado de la leche ../.. mi mandante simplemente esta buscando extender un

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusian

|
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 828 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LIVIAN",
CLASE 29, EXPEDIENTE N® 15344/2019, A NOMBRE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS
FRANCISCO MENOYOD., sesvetossemasmsomnmnm e cnnceme e maen e e e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante "LIVIAN" y la marca base de rechazo
“LIVIA®, se evidencia que en la denominacion de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de
rechazo, diferencidandose simplemente la solicitante por la inclusion de la letra N en su desinencia. De
dichas semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion grafica y fonética que generan ambas es muy similar; -----

LIVIAN (solicitada), y
LIVIA (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 29. Al respecto, la marca base del rechazo, “LIVIA® se encuentra registrada para “Todos
los articulos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, aves y caza, extractos de carne,
frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos
licteos, aceites y grasas comestibles”y la marca solicitante “LIVIAN" fue solicitada para “Aceites para uso
alimenticio; 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”. Con esta
comparacién queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y a los productos cubiertos; y si bien la
solicitada limita su cobertura, la misma deviene irrelevante al encontrarse la marca base de rechazo
registrada para TODOS los productos de la clase 29, «=««-sesmmmmamem e e

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaria la confusion en la mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “LIVIAN" en la misma clase 29. En tal sentido, el
comprador podria caer en confusion pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud
ortografica y fonética, sino que serfan comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la
posibilidad de confusién, sumando a ello la falta de un elemento grafico que evite esta confusién teniendo
en cuenta que las marcas en pugna son marcas denOMINAtIVag. »«=r=smr=ssssssssammmmesmmii s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Res_ﬂ] uc]ﬁn rEcurrj.da" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Art. 12 CONFIRMAR [a Resolucion N°® 828 de fecha 18 de junio de 2020 dictada por la Direccién
'dE Ma]’ca B T R R e R S R

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “LIVIAN®, clase 29, Acta N*
15344/2019, solicitada a nombre de PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS
FRANCISCO MENOYD, == mnmmmmmmmm e mms e mmam smms s e mn e msa s e em s mmm e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 962 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CATEYE Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 55968/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. ------==sssesecsnsasasnsans

Asuncion, w9
29 NOV 2044

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CATEYE CO., LTD.
en contra de la Resolucion N° 962 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, v;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CATEYE CO.,
LTD. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 962 de fecha 03 de septiembre de
2019, dictada por la Direccion de Marcas, «-«s e e

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

Que, en fecha 16 de mayo de 2024, el representante convencional de CATEYE CO., LTD. expresé
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
22 de mayo (e ZDZY, rmsmmmmrremmm s i 5 25 5 555 5 e e i e S S s i A S 2 S e A e e A m e e A

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “Que, habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CATEYE,
registrada con el mimero 393835 en fecha 13 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACION 5.A.;
Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la
imposibilidad de su inscripcién, como nuevo registro; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N°
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitad.” --=-====-eseammmme e

Que, entre atros argumentos, se agravia el apelante CATEYE CO., LTD. y manifiesta: “Mi comitente ha
planteado Juicio de Nulidad en contra del Registro N° 393835 y dicho proceso judicial se encuentra
culminado a la fecha, contando con la Sentencia Definitiva N° 538 de fecha 22 de noviembre de 2022,
mediante la cual se hizo lugar a la demanda y en consecuencia, el Registro N° 393835 de la marca CATEYE
fue declarado NULO ../.. de esta manera la marca antecedente, ya no se constituye en un obsticulo para
que la solicitud de mi comitente pueda continuar con SUS tFAMITEs”, -=========sx=sssammmamtm et cemreeanannaans

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 393835 de la marca “CATEYEY
ETIQUETA" a nombre de D. GROUP IMPORTACION 5.A. vencio el 13/03/2024, venciendo a su vez el plazo de
gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, -------------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de Ig mites del

t Fopi I.Iln!-lr-l‘ I‘
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 962 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA. MARCA 'CATE‘I'E ‘r'
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 55968/2018 A NOMERE DE CATEYE CO., LTD. - R

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 962 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la
DIrE‘E‘_IL"’n dE‘ Mdr‘_ds -------------------------------------------------------------------------------

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“CATEYE Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 55968/2018, solicitada a nombre de

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2058 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA”,
CLASE 39, EXPEDIENTE N® 38341/2020, SOLICITADA POR LADESPENSA S.A. ====ssxsss=s

9 9 N0V 204

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de LADESPENSA S.A.,
contra la Resolucion N* 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la Direccién de Marcas, y; =-==---

RESULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de LADESPENSA
S.A. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N* 2058 de fecha 24 de noviembre de
2022, dictada por 1a Direccion de Marcas. - -==«= s s e

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedioé el recurso de apelacion
NP PUSE, o memmmremem e e e e e et e e T T AT T A E s SR TR ee R e e

Que, en fecha 26 de marzo de 2024, el representante convencional de LADESPENSA S.A. expreso

agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
fH 'dE Hbl'jl de B

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1276 de fecha 13 de agosto de 2021 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. ) ...
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 descnibir alguna caracteristica del
producto o servicio. La denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los
servicios gue desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado”—------------------err e mrere oo

Que, la Resolucion N° 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022 confirma lo dispuesto por la resolucion
citada precedentemente, - oo cerr e e e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “La marca DISTRIBUIDORA LA
DESPENSA 5.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan y Etiqueta es una marca evocativa
para la clase 39 ../.. no describe a ninguno de los servicios de la clase; es una denominacién compuesta y
debe ser evaluada en su conjunto ../.. existen numerosas marcas en nuestro pais con denominaciones
similares y ne fueron consideradas como Marca GEN@riCa”. -=-------====-smmmsr s e e

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor, corresponde a esta instancia
administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la misma se encuadra dentro de
las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que |a
solicitud de la marca se compone de la denominacion “DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS
QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA", la cual es una marca compuesta con slogan y
etiqueta dentro de la cual, el elemento preponderante es LA DESPENSA S A ---s=smessmesmsmmmc s cennaacacaees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “DISTRIBUIDORA LA DESPENSA

S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA" resulta genérica o dese )

los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha-denominaciop
CAls] P PR :-,\_
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2058 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA”,
CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38341/2020, SOLICITADA POR LADESPENSA S.A. «=--ssesx

designacion usual de los servicios que solicita. La solicitud pretende obtener cobertura para servicios de la
clase 39: “Almacenamiento de mercancias: Almacenamiento y reparto de productos; Alquiler de almacenes
[depdsitos]; Alquiler de espacio en almacén; Descarga de mercancias; Corretaje de transporte de carga y
transporte; Distribucién de paquetes; Embalaje de mercancias; Envio de mercaderias; Facilitacion de
informacién sobre depdsito de mercancia en almacenes; Informacién sobre transporte; Manipulacion de
carga; Reparto de mensajes [mensajerc]; Reparto de mercancias; Reparto de mercancias encargadas por
correspondencia; Reparto y almacenamiento de productos; Servicios de manipulacion de cargas de
importacién y exportacion; Servicios de transportacion y reparto por aire, carretera, ferrocarril y mar;
Transporte y almacenamiento de productos; Transporte y almacenamiento de productos en condiciones
refrigeradas; Transporte y reparto de productos; Transportes aéreos y almacenamiento de mercancias de
alimentos y bebidas®. En ese sentido, tenemos que la denominacion “DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A.
VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el
que se designa a los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. La solicitud de registro de
autos proyecta una denominacién novedosa y original y aleja cualquier caricter descriptivo o genérico.
Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccian solicita, ni
constituye la designacion necesaria, usual o calificativa de los mismos, La marca en cuestion, en conjunto
con el eslogan y la etiqueta “DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO
TENEMOS" no serian considerados genéricos ni descriptivos de los servicios incluidos en la clase 9,
porque no describen directamente las actividades de almacenamiento, transporte o distribucion de
mercancias. Mas bien, se trata de una expresion distintiva que tiene una orientacion comercial, lo cual le
otorga un caracter tnico en el mercado. La combinacién de la denominacion de la marea y el eslogan
contribuye a crear una identidad propia que no se limita a describir los servicios de manera comin o
estindar.Bien podria calificarse a la misma como evecativa, no encontrindose cumplidos los requisitos
doctrinarios para calificar a la misma como genérica 0 descripliva, ----c--sssmsemeem s e

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

Que, la solicitud de autos cuenta con una frase publicitaria que consta de un conjunto de palabras
que aportan novedad y alejan cualquier caracter descriptivo o genérico; ahondando ain miés en el anilisis
respecto al slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi, en su cbra DERECHO DE MARCAS dice: “La
frase publicitaria debe comportar una cierta creacion y tiene, ademds de su cardcter publicitario, una
funcidn identificatoria. Importante funcion ya que serd el vinculo entre la marca y el ptiblico consumidor.”’
Expresa ademas Otamendi: “/a cuestion esencial deberia ser si el slogan es también usado como marca. Esto
significa que debe ser asi usado para identificar al duefio de la marca como origen de los productos. El
requisito es no que la marca identifique qué son los proeductos sino de dénde vienen ../.. El slogan es una
loeucidn dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar (aung
secundariamente, come afirmacién de una marca bésica) un producto, linea de productos o el confunto de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2058 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“DISTRIBUIDORA LA DESPENSA 5.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA",
CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38341/2020, SOLICITADA POR LADESPENSA S.A. -==-- -

elemento individualizador y, precisamente por asi hacerlo, contribuyen a que el publico consumidor pueda
diferenciar y seleccionar el producte de su preferencia, v a que el empresario cuente con un medio mds
(cuya eficacia suele estar en relacion directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus
productos) dentro del conjunto de los que forman el Mercado -« s e e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de la denominacion
“Distribuidora La Despensa S.A." en un fondo oscuro, El texto principal es “LA DESPENSA S.A.", escrito en
letras grandes y con un estilo de fuente sans-serif de color gris. Encima, en letras mas pequefias, esta la
palabra “DISTRIBUIDORA". Debajo del nombre principal se encuentra el eslogan *VOS LOS QUERES,
NOSOTROS LO TENEMOS” en un tamarfio de letra mas reducido y también en color gris: -------seeneeecemneaaes

marca solicitada

LA DESPENSAS.A.

Que, por ultimo, conviene asimismo mencionar que la marca DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A.
VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA solicitada por LADESPENSA S.A., se
constituye del nombre comercial, el cual goza de proteccion al tratarse de un bien juridico amparado por la
Ley de Marcas, en su Titulo 11, 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 constituide por la
designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social adoptada, la ensena o la
sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los
efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se
adquiere por su primer uso piiblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para
ejercer los derechos acordados por esta ley”, «==«=r=s=sressammmsmmrsme s s

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022 dictada por la
DHrecCiOn e MarCas, <= s b e e e b

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“DISTRIBUIDORA LA DESPENSA 5.A. VOS LOS QUERES NOSCOTROS LO TENEMOS
Slogan Y ETIQUETA", clase 39, Acta No. 38341/2020, solicitada a nombre de
LADESPENSA S5.A.

Art. 32 NOTIFIQUESE.--=--+==ssessmsemsmrammcarnnanannaes T et I SR
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DEL
CAMPO", CLASE 26, EXPEDIENTE N® 127536, A NOMBRE DE LACTEOS TIROL S.A.---==sssscsnsmcssomnncnnannnaas

Asuncién, § 0 NLHII 1124

VISTO: El estado actual de eStos autos ¥, -=-+-+=s=sessrrrssmessmnsnnsanssasasssssasmmmmmmmsmnessans seenananssssunniemsasnsnmens
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 04
de junio de 2024, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder, «-===-ssssssssmes oo oeme e

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones
del Codigo Pracesal Civil y Penal. «««oeseem e

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 350 del Cadigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: *Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimara a las partes
para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se
encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad, y d) el juez podra disponer, sin sustanciacién ni recurso alguno, las medidas que
B T i B B R I i o e e e e e o i e e e e e e e e e i e e

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “DEL
CAMPQ" clase 26, Acta N° 127536, solicitada a nombre de LACTEOS TIROL S.A., y dar continuidad a su
T T Tl LR DY o s o o i i o o B B i e o g o 2

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
["ti:ldﬂ.‘;., ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “DEL CAMPO”,
Acta N® 127536, clase 26, solicitada a nombre de LACTEOS TIROL S.A.-==-=+=s=cssessasmsocacciomcocnsnmnsmrnns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2.702 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARK. Y
ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N® 61952/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.---=-=s-==nnensa-

Asuncion, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional Avon Products, Inc.,
contra la Resolucion N* 2.702 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; =---==-=e=-

REESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de Avon Products,
Inc. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 2,702 de fecha 26 de agosto de 2017,
dictada por la Direccifin de Mancas,=-«-sees e s e e e sta s se s s s s s tme e mm e mn s emm e en e

Que. en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
[H‘[;prl_"_lﬁ,[nl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 26 de marzo de 2019, el representante convencional de Avon Products, Inc. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha
02 de ]UIID e s e e e e e B e T L e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera gue la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden canstituir marcas: “Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enferamente en un signo gue sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”,
La denomiacion solicitada se considera descriptiva v sin distintividad alguna con relacidn a los servicios
que desea proteget.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. ™ <« oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..) En primer lugar, mi mandante
miega categoncamente que la marca "MARK. Y ETIQUETA”™ sea genérica ; por el contrario, "MARK. Y
ETIQUETA” se constituyve como una marca arbitrana teniendo un significade comiin utilizado en productos
sin refacion con ese significado. La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, define a una marca
arbitraria de la siguiente manera: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado
real. No obstante, el significado de dichas palabras no tiene relacion con el producto en si o con ninguna de
sus cualidades, La palabra Mark traducido al espanol significa marca o podria ser el apado de Marcos que
nada tiene que ver con los productos que mi mandante quiere proteger muy por el contranio es
indiscutiblemente orginal (. )= e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
il'ltL"l'I'JLl.EEl'ﬂ. .........................................................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para {Imtmguu
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ¢f
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la vig
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2.702 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MARK. Y
ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 61952/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.---=-======r=ses

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir una marca, «------- e b et e e et ——————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “MARK." resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
Productos qUE Se dese amParar, —=-- - -ssm s et s e

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante pretende obtener cobertura para productas de la
clase 14, especificamente para:*Todos los artfeulos de [a clase 14 comprendiéndose entre ellos: metales
preciosos y sus aleaciones, asi como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras
clases; articulos de joyeria, bisuteria, piedras preciosas; articulos de relojeria e instrumentos cronométricos.
La etiqueta consiste en la denominacion de la marca escrita en letras caracteristicas, "------+===rssessrssmszsnsaas

Que, la marca solicitada *MARK." corresponde a un término cuya traduccion del inglés al espanol
incluye acepciones como 'marca’, 'huella’, ‘objetive’ o ‘sefal”, entre owtas. Es evidente que dicha
denominacion no hace referencia directa a ningan articulo de joyeria, accesorios, metales preciosos ni a
otros productos incluidos en el nomenclador internacional correspondiente. Ademis, ¢l término no alude
a ninguna caracteristica especifica de los productos que se desean proteger, tales como el materal, la
FUNCION 0 8] diSeA = mm oo

Que, ahondandoe atin mas en el andlhsis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas v las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables v Jos descriptivos que no lo son, Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se frata de una certeza, v esto es lagico puesto gue, de lo
contranio, la marca seria enganosa, El signo desciiptivo tambien designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, ongen, calidad, componentes, etcéters. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se deseribe. La evocativa siempre tendri en su
conformacion algin elemento gue la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva™ Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese obfeto,” ----------=--rraasieman

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominacian en letras mindsculas de color negro
tipografia especial, la cual en conjunto deja una impresion diferente, aportando este eler
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2,702 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARK. Y
ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 61952/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.-—------=--=-=-—--

marca solicitada

mark.

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad v no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2% de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar 1a resolucion recurrida, «—-cee s

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

Art. 12 REVOCAR la Resoluciaon N* 2702 de fecha 26 de agosto de 2017 dictada F!u::lr la
Dttt delfireds. - e e e r————————— ="

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *"MARK.
Y ETIQUETA”, clase 14, Expediente N* 61952/2016, solicitada a nombre de Avon
Products, BCL e m e e e e e

Art. 32 MEREIOUERER - it ceimssmm sty sy s i

aet Intetind
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2.256 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KINDER
CROKAO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68474/2016, A NOMBRE DE SOREMARTEC S.A.-====s=s=s

Asuncion, 9 0 NIy 2%

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de SOREMARTEC S.A.
en contra de la Resolucion N® 2.256 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y;--------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de SOREMARTEC S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 2.256 de fecha 13 de julio de 2017, dictada
por la Direccion de Mancas, ===« s et ee e

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
!ntETPUESTU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el representante convencional de SOREMARTEC S.A. expresd
agravios; Esta Direccion tiene por contestada |a expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de SE]J“E'T!‘I]JTE s O e e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resoluciéon considera que: (.) Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “KINDER",
registrada con el niimero 393497 en fecha 11 de Marzo de 2014 a favor de FERRERO S.PA., Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrén tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 1o olicitado.-"«-«---------=sremreremmmmmm s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) En primer lugar, es necesario
poner a consideracion del Serior Director que mi mandante, SOREMARTEC 8.A. y la propietaria de la marca
base del rechazo, FERRERO S.PA. son empresas vinculadas. En efecto, FERRERO S.p.A v SOREMARTEC 5.A.
son dos empresas controladas por Ferrero Internacional S.A., ya sea por accién mayoritaria o mediante el
efercicio de un control sobre su gestion o mediante el nombramiento de funtas Directivas, o a través de [a
designacion de sus directores; de acuerdo con el concepto europeo de empresas relacionadas coma se
describe en diversas decisiones de la Comision y de fa sentencia del Tribunal de Justicia de la Union
Europea. Se adjunta al presente escrito copia autenticada de la declaracién jurada debidamente legalizada,
dande se acredita dicha vincuacion (..)", --==========r=ressmssmamnrrs st st st e e e n s et et s s s

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: FERRERO S.PA. (titular de la marca
base de rechazo) y SOREMARTEC S.A. (titular de la marca solicitada), corresponden a la misma

juridica. Esto se constata mediante la copia autenticada de la declaracion jurada debidamente/legaliza
. :

¢
' Birectpra
Direcgliphes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2.256 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “KINDER
CROKAO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68474/2016, A NOMBRE DE SOREMARTEC S.A.---=+=-===

con fecha 15 de neviembre de 2018, que fue adjuntada por el representante de SOREMARTEC S.A. en su
escrito de expresion de agravios. En dicha acta se expresa lo siguiente: %(...) Ferrero 5.PA, una Sociedad por
Acciones Italiana con domicilio social en Prazzale Pietro Ferrero, I, 12500 Alha, Cuneo, Italia, Soremartec
S.A., una Sociedad Andnima de Luxemburgo con domicilio social en Findel Business Center, Complejo B,
Rue de Tréves, L- 2632 Findel, Luxemburgo, Son parte del Grupo Ferrero y estan controladas por Ferrero
Internacional S.A., ya sea por mayoria de acciones o por ejercicio de un control de facto de la
administracion o a través del nombramiento de la Junta Directiva, o mediante el nombramiento de alguno
de sus Gerentes ../.. La decisién de la autorizacidn de la presentacion de varias solicitudes de registro de
marcas en diferentes nombres dentro del Grupo Ferrero esta dirigida a racionalizar las diversas actividades
de las diferentes companias dentro del Grupo Ferrero mediante una distribucion mis eficiente de las
diferentes tareas ¥ funciones e

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas marcas KINDER (marca base de rechazo) v
KINDER CROKAO (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo
titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusion alguno, ni mucho
MENDS PErjUicio para SU Propletario, -« -=ssssesesesose st oottt st dn st a e s s e s s mm s e s S e s e e w e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demis
concordantes de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -------==s==ssesseses

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N°® 2256 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la

D:rECL"“'E.n dE B o ame e e e iy s e e e o i e
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“KINDER. CROKAO Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N* 68474/2016, solicitada a
nombre de SOREMARTED Sl -nmenessassim o cssma s ne mesemo s sos s s s o e e w4 s s
Art. 32 NOTIFIQUESE. --------=--snsesm e E | o o

Abg. Claidia Pamed

Diireciora Genera
“Aireccian Gesetal de Pregdad laduuris
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 460 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AVON
ATTITUDE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 18708/2015, A NOMERE DE AVON PRODUCTS, INC. ------====nmnamaaaas

Asuncion, 20 N0V 20%

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Avon
Products, Inc. en contra de la Resolucion N* 460 de fecha 15 de febrero de 2017, dictada por la Direccion de
Marcas, T A S . O R e

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta la representante convencional de Aven Products,
Inc. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 460 de fecha 15 de febrero de 2017,
dictada por 1a Direccion de Marcas. -------==rrsesseesce e smn e et ee e

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
iﬂtf_"]’PUE"STU. .........................................................................................................................

Que, en fecha 29 de marzo de 2019 13 representante convencional de Avon Products, Inc. expreso
agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresidn de agravios y llama autos para resolver en fecha
22 de LT e L B e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "ATTITUDE",
registrada con el niimero 317138 en fecha 1 de Octubre de 2008 a favor de L OREAL S.A. Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear resgo de confusion entre los consumidores. -, por lo que de conformidad al articulo
69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha Jugar a lo SOlicitado (,,.)" ««s---ssserassssseseameeem e oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; “..) gue la marca base de rechazo
ATTITUDE con registro N° 317138 ya coexiste pacificamente con la marca AVON LATIN ATTITUDE registrada
por mi mandante Avon Products, Inc. bajo N¢ 468083/2015 en clase 3. Por ende, si se denegare la solicitud en
cuestion no seria mds que un menoscabo inadmisible a sus legitimos derechos amparados en la Ley N®
1294/95 de marcas. Con lo anterior sefialade queda claro que si las marcas citadas coexisten entre si sin
ningun obsticulo también la marca de mi poderdante puede coexistir con fas mismas, En tercer lugar, cabe
resaltar a la Sefiora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante Avon Products, Inc. ya
ctienta con varias marcas registradas en nuestro pais con la denominacion AVON ATTITUDE en otras clases
por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma /.. En cuarto lugar. es importante considerar que la
marca de mi representada es de hecho "AVON ATTITUDE" ¥ no "ATTITUDE" siendo en su conjunto
diferentes conforme qUedars demOStradD. {..)" «=sssmssnserasmmmmmnre st imessns sinis it eemmsmmiest e ee e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto,---------
Que, en primer lugar, al iniciar el anilisis 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_s iales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcagpuede Sefps ciadd con
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Resolucion “‘_0-8 8 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 460 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVON
ATTITUDE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 18708/2015, A NOMBRE DE AVON PRODUCTS, INC, ------------smmmeee

la otra. Al contrastar las denominaciones en su conjunto, se observa que la solicitada esta compuesta por un
inico vocablo, ‘ATTITUDE', mientras que la marca base de rechazo consta de dos términos, 'AVON' y
'ATTITUDE', Estas diferencias ortograficas dan lugar a una distincion fonética, ya que, al pronunciarlas en
secuencia, la impresion auditiva que producen ambas es considerablemente disimil, tal como se puede
notar-en ol slgalente CoParaiives s crrmer st e e s e s S

AVON ATTITUDE (marca solicitada)
ATTITUDE (marca base de rechazo)

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita "AVON ATTITUDE".
constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, AVON PRODUCTS, INC.; es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefala que la
ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se
adquiere desde su primer uso puablico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de la misma pues,
salicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----=-s=s=rroresreomecnsessssnen s e e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca *AVON FASHION ATTITUDE", clase 03,
Registro N*467436, la marca “AVON LATIN ATTITUDE" clase (3, Registro N°468083, y la marca "AVON
SPARKLING ATTITUDE", clase 03, Registro N°467437. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con registros concedidos bajo una denominacion similar, en la misma clase, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece.------------ssomssasanaes

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N° 460 de fecha 15 de febrero de 2017 dictada por la
Direc,l:'il:]n de MH!’.L"“S_ -------------------------------------------------------------------------------

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *AVON
ATTITUDE", clase 03, Expediente N® 18708/2015, solicitada a nombre de AVON
PRODUCTS,; INC. =--+-reemsrmmremnsmm st ssiasmrem s e em s se st s s e e £ me st e e e a it

Art. 39 NG‘TIFIQUESE """""""""""""""""" _':_:"."r.— ._'_'I' """"""""""" T
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1.488 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y N° 660
DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
63743/2019, A NOMBRE DE CANAVES S.A. --+r-ssescsrmsssssssantamsssosemanmemsssesssmessesssnens

Asuncion, 7 9 N0V 2024

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CANAVES
S.A. en contra de las Resoluciones N° 1.488 de fecha 4 de noviembre de 2020 y N® 660 de fecha 17 de abril de
2024, dictadas por la Direccion de Marcas, y; ---=-==ssseesesee s e s

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de CANAVES S.A.
¢ interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacién en contra de las Resoluciones N°® 1.488 de fecha 4 de

noviembre de 2020 y N 660 de fecha 17 de abril de 2024, dictadas por la Direccion de
Ll I I 5o o o5 e 50 0 e e e B M S i s

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
intL‘ri}LIESIG, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 23 de diciembre de 2021, el representante convencional de CANAVES S.A. expreso

agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
19 de S-E.'F!ltif_'mhrf' de 2{]23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N7 1.488 de fecha 04 de noviembre de 2020 considera que: *(...) Que la solicitud de
registro de la marca “ESPACIO PLUS y etiqueta” ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39,
Que habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia
en dicha clase de la marca: “TAM SPACE PLUS", registrada con el niimero 396230 en fecha 7 de Mayo de 2014
a favor de TAM LINHAS AEREAS 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
consumidores. - por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
e T A - S

Que, la Resolucién N* 660 de fecha 17 de abril 2024 confirma lo dispueste por la resolucion citada
Prfced@ntementel ________________________________________________________________________________________________________________

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: %(...) Come la Sefiora Directora podri
ripidamente notar, no es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea SUFICIENTE
DISTINTIVIDAD. En efecto, tanto Ja mas calificada doctrina como la undnime doctrina sostienen que los
elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento../.. La marca
solicitada posee una etiqueta caracteristica que la hace perfectamente distinguible de cualquier contra, y
por supuesto, también de la marca base del rechazo. Ademds, ésta tiltima contiene EL. NOMBRE DE 5U

TITULAR (TAM) como parte integrante de su denominacion, y este dato aclara perfectamente el origen de
los servicios P}‘E.h'!‘.itdus... i i s e A s S i o S

15 o 9 ‘nlk Cmire Castald
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.488 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y N° 660
DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°
63743/2019, A NOMBRE DE CANAVES S.A, =--rsrsrsssscassnsasamsmsassessannsamsnsamnsnsasascassssssassssassssasassssass

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPL, el Registro No.
396.230 de la marca “TAM SPACE PLUS”, Clase 39 a nombre de TAM LINHAS AEREAS S.A vencio el 07 de
mayo de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el
T P L R

Al respecto, la Ley 1294/98 de Marcas establece en su Articulo 19; “Ef registro de una marca tiene
validez por diez afios, y podrd ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duracion, siempre que
su renovacion se solicite dentro del (iltimo arfio antes de su expiracion y que se observen las mismas
formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computara desde la fecha del vencimiento del registro
anterior. Podri solicitarse la renovacién dentro de un plazo de gracia de sejs meses posteriores a la fecha de
vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido ademds de la tasa de renovacion
fﬂrn_:_gpﬂ”djenrg“_ ----------------- s e 5 0 e e o

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. Z de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida  y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada,-------- S maee e s ssaess e o e

PORTANTO,
LA D]RECTORP; GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1.488 de fecha 4 de noviembre de 2020 y N°® 660 de
fecha 17 de abril de 2024, dictadas por la Direccion de Marcas. -«--sssesescomeasasiaaaas

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N® 63743/2019, solicitada a
nombre de CANAVES Sl ----r-=-rosssasssasssasssasasssssssassssssssossoomamas i

Art. 32 NOTIFIQUESE . ---------=s==sssnsae- T SECPEEES (N PR ASENES, A
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i]"Fl'-'l-'lur ;
i (3¢ LIFY |
W IHm |l1£f|-¢ it P  Mierina




DIRECCION NACIONAL DE

{_ " PROPIEDAD % GOBIERNO pri. | PARAG Al
4 INTELECTUAL %H.r PARAGUAY REKU

ResniuciﬁnN'M q 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 629 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “LEONARDO"
CLASE 31, EXPEDIENTE N* 36543/2020, SOLICITADA POR BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.---===+==sx-=

Asuncién, 9 0 NIV 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BEWITAL
HOLDING GMBH & CO. KG. contra la Resolucion N* 629 de fecha 27 de mayo de 2021, dictada por la
Direccidn rh:_l Marcasl e e B e e et et e e s oo e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma BEWITAL
HOLDING GMBH & CO. KG. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N® 629 de fecha 27 de
mayo de 2021, dictada por la Direccidn de Marcas.---«--==c-ssme e

Que, por proveido de fecha 11 de abril de 2022 se concedid la apelacion interpuesta, expresando

agravios el apelante en fecha 25 de octubre de 2024, Esta Direccién llamé Autos para Resolver en fecha 04
dE nﬂ‘riembre 20, ==mnemnnnnnnsnsansn s s s s s s s s s s s m s m e s S A A S E S S S S S SSEASCaSRESsSsssESssssssssssssssssss

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: Expediente 2013-1322498
Denominacion LEONARDO Clase 3] Registro 391137 Titular Leonardo Velizquez Vera (PY). Comentario:
Que, ambas denominaciones son casi idénticas, no podrdn tener coexistencia pacifica en una misma clase
sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley N*
1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo salicitado (..)"===-+===rssrsseremmsmnsismtrna s et smssse s n s s n e s

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos %(..) Que, mi mandante promovié una
Accién de Cancelacion de Marca por falta de Uso en contra del registro otorgado a favor de Leonardo
Veldzquez Vera, para la marca "LEONARDO" concedido bajo el N2 391137 en fecha 23 de diciembre de 2013.
En fecha 13 de agosto de 2024, la accion promovida por mi mandante, ha culminado con la Sentencia
Definitiva N? 439, dictada por el [JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL
PRIMER TURNO, SECRETARIA |, de la ciudad de Asuncién, por medio de la cual se ordena a la Direccion
MNacional de Propiedad Intelectual (en adelante DINAPI) a proceder con la cancelacion del registro
fnt'.".lr.'fl::lﬂaffﬂ.(...}" ..................................................................................................................

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

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N* 391137 de
la marca “LEONARDO", clase 31, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a
través de la S.0. N” 439 de fecha 13 de agosto de 2024 y su aclaratoria S.D. N* 460 de fecha 16 de agosto de
2024 emanadas del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO
DE LA CAPITAL SECRETARIA N2 1 en los autos caratulados: “BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG C/
LEOMNARDO VELAZQUEZ VERA 5/ CANCELACION DE MARCA POR FALTA DE USO", (Expedlent:_" principal
N® 58/2022)", habiéndose comunicado dicha decision a esta institucion medlante oficioN® 781 de fectiarl] de
Sept]nmbre e 2024 =mrmrmssnnrsmns s rs s s s s s s s s s s s s s E S T mm e e £
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 629 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LEONARDO"
CLASE 31, EXPEDIENTE N® 36543/2020, SOLICITADA POR BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.-<-=+===s=s=

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, y no encontrindose la solicitud
de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar ]a resolucion recurnda } autorizar Ia pr@secucmn de tramites pdra s.I re g|5tru de la
marca solicitada.-- Srmenssmsssasiio o  ELCRTCEERERT -

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 629 de fecha 27 de mayo de 2021 dictada por la Direccion de
T e S

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca
“LEONARDO", clase 3l, Expedmnte N® 35543!202{! SDJIE‘]tddd a nombre de BEWITAL
HOLDING GMBH & CO. KG.-- S e SRS

Art, 32 NOTIFIQUESE, «--essessssemssoneccsmmsonsanemeeenasifins thing

. '“h._,______.____g.._,...-"'tllttt.r\u-: |'|:“"r. i:-jE.: 1
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.221 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOS
GUARANIES SOUND Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 17822/2020, A NOMBRE DE JULIO JAVIER
AYALA FERNANDEZ. ---===snsnsansncssencsaann e se e ee s m s e e s st £ £ 2 4 2 s o em s mm s mmms mm s mn i msm s m e e

Asuncion, 7 § NIV 202

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Julio Javier
Ayala Fernandez en contra de la Resolucion N° 1.221 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Direccion
de Marcas, T S

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de Julio Javier
Ayala Fernandez ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1,221 de fecha 03 de
agosto de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, «---«---=--+esrerrmrmmmssssum s ssnie e tcn e oo

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
HpElHEIiI]'I. jl'ltf-']TﬂUE'StU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 02 de octubre de 2023, el representante convencional de Julio Javier Ayala Fernandez
expreso agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 04 de octubre de 2024, -« veeme e e e e s s e

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: Expediente
2013-1304765 Denominacién LOS GUARANIES Clase 41 Registro 382383 Titular Gabrial Avala Sotelo (Py).
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
paclfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a 1o solicitado,” -----====s===rssememseucenccns

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; %(..) Como podra notar la Sefiora
Directora, la marca antecedente que en su momento generd el rechazo de la marca LOS GUARANIES

SOUND clase 41, a la fecha ya se encuentra vencida (18/12/23), motivo por el cual, no puede ser objeto de
derecho pues la marca vencida no fue renovada (...)" --========sssees e e e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
382383 de la marca "LOS GUARANIES", Clase 41 a nombre de Gabriel Ayala Sotelo vencio el 18 de diciembre
de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido
el F‘l'”'“ para Pﬂl'-l-f."r T i e 5 B i e i it i

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso £l estudio|del
agravio y no encontraindose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas £n el
.'i-l!'_- 1 . |

.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1.221 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOS
GUARANIES SOUND Y ETIQUETA", CLASE 41, EJ{PED]ENTE N® l?szmum A NOMERE DE jULI-:::- ]Hl-"IER
AYALA FERNANDEZ.- e e i A S e S R RN AR e R ER A n e e

Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida  y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada,----«--=-sssrmmmmmmm el

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N° 1.221 de fecha 03 de agosto de 2021 dictada por la
DT eolan o MATEas:: s== =mmeimn s mmm s e imm im oy s fom y m  f  S baE a  mi

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “LOS
GUARANIES SOUND Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 17822/2020, solicitada a
nombre de JULIO JAVIER AYALA FERNANDEZ,

Art. 32 NOTIFIQUESE .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 3.152 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MARPET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* 08498/2017, SOLICITADO POR TERANTES 5.A.-----------

Asuncion, 7 9 NOV 024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TERANTES S.A,
contra la Resolucion N? 3,152 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de TERANTES SA. e

interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 3.152 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada
por la Direccion de Marcas. -ssssressssmmsiammmiinrrrsises ittt rm e e e s m e s e s a e s s e e

Que, en fecha 08 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
intprpuestnl .........................................................................................................................

Que, en fecha 13 de marzo de 2018, el representante convencional de TERANTES S.A. expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
3] de EHUET[] i .1 ] .

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 "MARVET",
registrada con el nimero 412042 en fecha 9 de julio de 2015 a favor de MARIAN RAMIREZ, Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes. no podrin 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 solicitado (... ) === ===smmmmmsemm e e e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: “(.) Que, en primer lugar, se
vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente la diferencia en cuanto a la
transformacion es evidente, puesto que la solicitud rechazada “MARPET Y ETIQUETA® cuenta con dos
sifabas “MAR-PET" saltindose la pronunciacién de la letra P dentro de la misma; mientras que el
antecedente en cuestion MARVET, varia en lo relativo a la conformacion gramatical, siendo sus silabas
“"MAR- VET", resaltandose en ella la pronunciacién de la letra V con lo cual resulta impaosible alegar que se
traten de denominaciones idénticas o confusas entre si. ../.. Que las marcas en estudio igualmente se
distinguen en lo relativo al sentido conceptual de las mismas; yva que la solicitud de mi comitente ,
"MARPET Y ETIQUETA", dentro de su segunda silaba hace referencia al termino en Ingles “PET", que
significa "mascota™ mientras que la marca base del rechazo MARVET dentro de su segunda silaba contiene
el término “VET", el cual hace alusion a la persona del veterinario en si', es decir hace referencia directa a la

Palabra veterinania. [} == s srresmssntmmames s st et e s ot e s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intu-rp“@s.[QL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.-':"f-'r i o
Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distj
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, {ciertas

£ ,l"t'.J.I'\-;'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 3.152 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MARPET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* 08498/2017, SOLICITADO POR TERANTES 5.A.----=-===--

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 CONSHNIE UNA MAITH, ~——-mms<rmsmsmmammetessnamss s srmnn s coronacansassa s s e s es Suan s b an s M A m a4 SR S5 S R

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *MARVET" y la
solicitud de registro de la marca *MARPET", se evidencia que tanto la raiz 2MAR" y la desinencia “ET" de la
marca registrada se encuentran reproducidas en la denominacién de la solicitante. En ese sentido, tenemos
que "MARPET" es idéntica a la marca registrada "MARVET". En el siguiente cotejo se puede corroborar la
similitud grifica y fonética entre las marcas mencionadas: «==-=«= s sseeemm e

MARPET Y ETIQUETA (marca solicitante), y
MARYET Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el piblico consumidor,--

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "MARPET" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 44, presentando su
solicitud con la siguiente descripcion: “..Servicios médicos: servicios veterinarios; tratamientos de higiene y
de belleza para personas o animales; :servicios de agricultura, horticultura y silvicultura comprendidos en
clase 44 (cuarenta y cuatro)..”. Por su parte, la marca base de rechazo “MARVET” tiene registracda en la
misma clase los siguientes servicios: “Servicios de clinica veterinaria, cuidados de aseo, higiene y belleza
para los animales, analisis medicos, cuidados de salud, controles sanitarios, intervenciones, servicios de
peluquena y asistencia integral a animales domesticos. No se reivindican los vocablos clinica veterinaria en
Ia t'ﬂll_’;u-E"!'.i i - S B L A e b e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision 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 “MARPET Y
ETIQUETA" no podra coexistir con la marca antecedente “MARVET Y ETIQUETA”, con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los servicios prestados por ambas, ==«

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la cgexisteri

T T3 . i ena o .
[
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 3.152 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*MARPETY ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 08498/2017, SOLICITADO POR TERANTES S.A.---------=-

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 62 y 22
inciso f) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, --------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 3.152 de fecha 26 de Octubre de 2017 dictada por la
Direccidn de Marcas, ---=-====+sssremememmimmmensnsssananssass s s ssssnaa s s s s s m e e e

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “MARPET Y ETIQUETA",
clase 44, Expediente N° 08498/2017, solicitada a nombre de TERANTES S.A.------------

Art. 32 MOTTFICIIESR ovsosesnisnsasissiieissmsiny : :,_-;,'L____ r
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 535 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL MICRO",

Asuncion, 2 0 N0V 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Rodrigo Ramon
Vera Bogado en contra de la Resolucion N® 535 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Direccion de
Mar{_‘ug' :I,r" ___________________________________________________________________________________________________________________________

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2020 se presenta la representante convencional de Rodrigo Ramon
Vera Bogado e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 535 de fecha 18 de mayo de
2020, dictada por la Direccion de Marcas, «««««essem s e e e

Que, en fecha 23 de setiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
T T T Ty T

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, la representante convencional de Rodrigo Ramon Vera
Bogado expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 08 de enero de 2021 ««eeses e s e

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: “MICRO VIP"
registrada con el numero 455702 en fecha I8 de Diciembre de 2018 a favor de SP PRODUCTOS 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 67 de fa Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -======+====ssssssassasanss

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Al respecto, manifiesto que de
acuerdo a la investigacion realizada, "MICRO VIP" expediente 1782728 es un bolfgrafo - o instrumento de
escritura - y el “EL MICRO" es la denominacion para publicaciones como diarios, periddicos, revistas. Si
bien es cierto que ambos nombres fueron solicitados para la misma clase, ninguna de ellas sera objeto de
confusion entre los consumidores ya que son productos completamente diferentes. Ademas, una es de
Argenting y 1a otra €5 e PAraguay (..) . ==«=rsses e b o s e e

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a constituir UNA MArCA, ~------r=ssmmsreerm s e et ee s re e me s m s e e e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 535 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL MICRO",
CLASE 16, EXPEDIENTE N°® 21536/2019, SOLICITADO POR RODRIGO RAMON VERA BOGADQ, ----====sssssasas

las 5 letras del elemento predominante en la marca antecedente, siendo asi idéntica a la marca antecedente,
En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

EL MICRO (marca solicitante), y
MICRO VIP (marca base de rechazo)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresién auditiva que generan ambas podria causar confusién en el péblico consumidor.--

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca “EL MICRO" pretende obtener la cobertura de los siguientes productos comprendidos
en la clase 16; “diarios / periddicos; publicaciones periddicas; publicaciones impresas; folletos; formularios /
impresos; fotograflas [impresas]; productos de imprenta / material impreso; ilustraciones; impresiones
graficas; revistas [publicaciones periodicas]; revistas de historietas / libros de comics / periddicos de
historietas; liminas [grabados]: letreros de papel o carton; manuales / guias [manuales]: material de
Instruccion, excepto aparatos / material didictico, excepto aparatosOBS: No se reivindica exclusividad de
uso de la palabra &quot:El&quot;”, mientras que la marca base de rechazo “MICRO VIP" ya tiene registrada
la cobertura de “TODOS"los productos de la misma clase del clasificador internacional.---------=-=--sceeasseee

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogméticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "EL MICRO"
no podra coexistir con la marca antecedente “MICRO VIP®, con la cual presenta mds semejanzas que
diferencias, maxime considerando la naturaleza de sus productps, ------====s=sssssessesssecsoscnecrrnennasnananaaes

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comtin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
lﬂS L

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 2°
inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que cor
confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismag.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 535 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL MICRO",
CLASE 16, EXPEDIENTE N° 21536/2019, SOLICITADO POR RODRIGO RAMON VERA BOGADQ,----=-========-=-

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 535 de fecha 18 de mayo de 2020 dictada por la
Direcciton de Marcas, = --—--=-=ssmrsmrm s s e s e e s

Art, 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “EL MICRO", clase 16,
Expediente N°21536/2019, solicitada a nombre de RODRIGO RAMON VERA
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1.698 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“NUESTROSUELO INVESTIGACION & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°
54041/2018, SOLICITADA POR MARTIN MARIA CUBILLA ANDRADA, ==-===--=sssssssssmasnssnsssmnsnmmsmmsnnnmnnnmmnns

7.9 NV 7%

Asuncién,

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de Martin Marfa
Cubilla Andrada, contra la Resolucion N° 1.698 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Direccién
de Marcas, e

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de Martin Maria
Cubilla Andrada e interpone recurso de apelacion contra la Resolucian N2 1.698 de fecha 13 de noviembre
de 2019, dictada por |a Direccion de Marcas. =r=====s=ssmsssm e e e

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
EPE"J clomn jntglpuestﬂ1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 07 de agosto de 2020, el representante convencional de Martin Marfa Cubilla Andrada
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresidn de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de septiembre de 2020, ««-semememmmm e e e

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolucién considera que: “Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de I
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. €) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o0 que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”,
La denominacidn se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los servicios que desea
proteger.- En consecuencia, no ha lugar a 1o solicitado -« mem s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Que, la denominacién de mi
mandante se compone de un término que fusiona dos palabras ‘'NUESTRO SUELQ" y eso la convierte en
una denominacion de fantasia, sin significado propio; ya que no se puede analizar la marca en estudio como
dos términos separados o independientes, razén por la cual no debe ser considerada ni genérica ni
descriptiva. Ademads, la misma cuenta con un Slogan: INVESTIGACION & RENTABILIDAD", el cual no se
constituye en la denominacién en si misma, por ende, tampoco puede ser considerado como elemento
genénfgﬂ descnprjpﬂl' .........................................................................................................

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de cnnstderar lawrabihidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o int
derecho a cONSHTLIT UNa MArCa, ------s===s s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.698 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“NUESTROSUELO IN‘\I"EST[GACIQN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*®
54041/2018, SOLICITADA POR MARTIN MARIA CUBILLA ANDRADA, -------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “NUESTROSUELO
INVESTIGACION & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA” resulta genérica o descriptiva para los servicios
que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de
los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas propias del servicio que se desea amparar, -—--------=------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca *NUESTROSUELO INVESTIGACION &
RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA® pretende obtener cobertura para servicios de la glase 42,
especificamente para: “Servicios de investigacion cientifica y transferencia de tecnologia con énfasis en
Biodindmica, comprendidos en la clase 42 (CUARENTA Y DOS)". ==--s==ssmmsremrmsmssamasssmn s s e ea

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro proyecta una denominacion novedosa y
original y aleja cualquier caracter genérico o descriptivo. La combinacion de ambos vocablos *NUESTRO" y
“SUELO" si bien evocan una conexion emocional (perteneciente o relativo a comunidad), claramente no
designa al género o a la especie de los servicios cuya proteccion solicita, ni constituye la designacién
necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se
encuentran comprendidos en el nomenclador internacional. Este enfoque mis abstracto y emocional
puede alejarse de la mera descripcion de los servicios que se encuentran en la clase 42.----------ccceecomenaenns

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en maytsculas
en tono azul la palabra “NUESTRO" y marron la palabra "SUELO”, la letra “O”" de "SUELO" esti integrada con
una lupa, dentro de la cual hay una representacion de una hoja verde germinando de la tierra. Debajo del
texto principal, hay un eslogan en tamafio méas pequeio que dice “INVESTIGACION Y RENTABILIDAD",
todo esto, dentro de un fondo blanco.-====s=s=rsesemnmem e s s s e

NUESTRQSUELO

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el caricter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominacion y bien podria calificarse a la misma como evocativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, ahondando ain mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacién
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacién algiin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concede
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use pargfescribir caraetghidi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1.698 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“NUESTROSUELO INVESTIGACION & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°
54041/2018, SOLICITADA POR MARTIN MARIA CUBILLA ANDRADA, ---------

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva.™ Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: */as designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese obfeto.” ------s-=seermuemsnenns

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién considera que la marca solicitada es un signo
con caracteristicas propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la LIE:.-r de Marcas. Conforme a lo anteriormente ET-!'FI]EStIJ
corresponde revocar la resolucion recurrida. - o e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1.698 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Direccion de Marcas, —=-s s s e e e e e e e s e e

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“NUESTROSUELO INVESTIGACION & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA",
clase 42, Expediente N 54041/2018, solicitada a nombre de Martin Marfa Cubilla

"*DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA. Abeledo Perrot, 2007 - Pag. 76
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1.447 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

“REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59817/2022,
SOLICITADO POR JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO ------+=--- o

Asuncion, 2 g Npv "M

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de JESUS VALERIO
CAMPOS SACCARELLO en contra de la Resolucion N° 1.447 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por
la Direccion de Marcas, R T

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de JESUS VALERIO
CAMPOS SACCARELLO e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1,447 de fecha 09
de septiembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas. -=---=-====rsrmeemee e e

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
B T T T (L] L (S S

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023, la representante convencional de JESUS VALERIO CAMPOS
SACCARELLO expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023, ---=--===-ms s ee e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: .) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de fa citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2014-1434461 Denominaciin REALTY Clase 36 Registro 406216 Titular Juan Sebastidn Sosa Ruiz (PY),
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (..)" -==-==--srceeemecaaas

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(.) la marca REALTYPLUS
FRANQUICIAS INMOBILIARIAS es una denomianacion de palabras compuestas. como también un
distintivo totalmente diferente al registro ANTECEDENTE, lo cual, en la pronunciacion y la visualizacion es
cast imposible LA EXISTENCIA DE CONFUSION por parte del consumidor al memento de optar por une u

otro servicio ofrecido en el mercado, por ende, ambas marcas pueden ceexistir pacificamente en el rubro
B T L

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan
derecho a constituir una marca. ——ﬁ‘- -------- -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 1447 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59817/2022,
SOLICITADO POR JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLOQ. ~-+-sesessssrsemesssammmrmemsmsnmeasmrnsanmeesnnnnsnsnas

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *REALTY" v la
solicitud de registro de la marca *REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS", se evidencia que la
solicitante reproduce en el mismo orden las 6 letras del tinico elemento de la marca antecedente, siendo asi
idéntica a la misma. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las
marfas mEnc]DnadaS: SR S e e S i R L o s m mmm hm m

REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS (marca solicitante), y
REALTY (marca base de rechazo)

De la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusidn en el publico consumidor.--

Que, desechando el anilisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud. es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca “REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS™ pretende obtener la cobertura de los
siguientes servicios comprendidos en la clase 36: “. tasaciones inmobiliarias; servicios de Agenclas
inmobiliarias; organizacién de la financiacion de proyectos de construccion; alquiler de oficinas [bienes
inmuebles]; cobro de alquileres; alquiler de departamentos; alquiler de apartamentos; administracion de
bienes inmuebles”, mientras que la marca base de rechazo *REALTY™ va tiene registrada la cobertura de
siguientes los servicios de la misma clase del clasificador internacional: “..Distingue todos los servicios de la

clase 36, tales como ser inmobiliaria en general, compra, venta, alquileres, tasaciones, intermediaciones,
DN N N B o e e o e e i e -84 e i B

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“REALTYFLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS™ no podrd coexistir con la marca antecedente “REALTY",
con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de sus servicios.---

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
rmarca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
Ias IlamaE, st r iR Fmn b R e 0 L B S e 8 b e i e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo s
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo d/lflw'
i

gsto en los Artic




DIRECCHOM MACIOMAL DE

% PROPIEDAD " GOBIERNO pri | PARAGUAI
“. 4 INTELECTUAL - &£ PARAGUAY | REKUAI

Resalucid ¥
soluci nwo_&g 0

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1.447 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59817/2022,
SOLICITADO POR JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLQ. === ss=sssssnmsnmsemmsssmmmmsaommam e em s amnemeemeameean

inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas. --------------

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucian N° 1.447 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por
la Direccién de Marcas. =-=-»=s=s=s=szsee e

Art, 22 ORDENAR el archive de la solicitud de registro de la marca “REALTYPLUS
FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA”", clase 36, Expediente N° 59817/2022,
solicitada a nombre de JESUS VALERIO CAMPOS SA oEE et ana

Art. 39 NOTIFIQUESE .--+-e-ssesssesemstessessscssescnas e PSR N | B St LIS
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEl AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
28785/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-s=s==seserseass-

i

Asuncién, ] 9 NI 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAL
DELIGHTS S.A en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccidn de
Asuntos Marcanos LITZIos0os, y; == e se s s e s st s e m e m o m oo ae

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de INDUSTRIAL
DELIGHTS S.A e interpone Recurso de Apelacién en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de
2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LILIZIOS0S, ««--«--ssesssmrmsmmmm e

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
jn.-ttrpuestn1 .........................................................................................................................

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A
expres0 agravios; en fecha 17 de mayo de 2024, la representante convencional de la firma oponente
presentd el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 23 de mayo de 2023 se llamé Autos para
D B BT oo oS s o e e e e B e o ey 5 S S g e e e e . . 5 S S R

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 10 de octubre de 2023, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos:
“Informo que en el expediente de solucion de registro de la marca MAZZEI AVENA ARROLLADA
INSTANTANEA Y ETIQUETA, Expediente N° 2328785, clase 30, la ABG. SANDRA OTAZU, ha solicitado
recurso de reposicion contra la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 por la cual se tiene por ampliada
la oposicion, Que segtin establece el C.PC, en su Art. 217.- MODIFICACION DE LA DEMANDA. Antes de ser
notificada la demanda, el actor podrd modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.-
Que, conforme a lo obrante en el expediente como asi también en el sistema informético notamos que [a
presentacion de oposicion no fue notificada, en consecuencia, aiin no se da la traba de la litis. ES MI

Que, se agravia el apelante, INDUSTRIAL DELIGHTS S.A y manifiesta: Corresponde precisar que el
inicio de las irregularidades procesales ocurridas en estos autos parte de la providencia de fecha 22 de
agosto de 2023, en cuya virtud se resolvio tener por ampliada la oposicién, a pesar de que el plazo para
formular oposicién se encontrd vencido.../.. Contra dicha decisién irregular, ésta representacion interpuso
el pertinente recurso de reposicion, el cual fue rechazado por la providencia contra la cual se dirige el
recurso de apelacién que en esta oportunidad vengo a fundar, es decir la providencia de fecha 10 de
octubre de 2023../.. En resumen, el plazo de oposicion se trata de uno perentorio e improrrogable, que en
la solicitud que nos ocupa vencio en fecha 02 de agosto de 2023, habiendo THE QUAKER OATS COMPANY
presentado oposicion, y luego vencido este hizo una segunda presentacion “ampliando lo expres:
primera” de manera totalmente extemporanea, y a pesar de ello, con la anuencia del infel
“tener por ampliada la misma’.../.. Esta decision resulta arbitraria, contraria a derecho y-adgmy
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEl AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
28785/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.+-==-s-s=srsrsrarsescacscamsusamsanntmsmsnssmsnenmsmsmsnns

principios de igualdad y preclusion../.. Consecuentemente, solicito se sirva proveer, CONFIRMAndo la
providencia de fecha 10 de octubre de 2023 y en consecuencia dejar sin efecto la providencia de fecha 22 de
agosto de 2023, ordenando el desglose de la ampliacion extemporineamente presentada por la
Edvema -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la representante convencional de la firma THE QUAKER OATS COMPANY presenta el escrito de
contestacion de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice: *(...) Es evidente que la parte
recurrente pretende desconocer el contenido del articulo del Codigo Procesal Civil, norma de aplicacién
supletoria, de conformidad a lo establecido en el articulo 136 de nuestra Ley de Marcas.../... Ciertamente, la
Ley de Marcas N° 1294/98 establece un plazo de 60 dias para la presentacién de oposicion administrativa, la
cual mi mandante ha cumplido a cabalidad , presentando en tiempo y forma su escrito de oposicién. Ahora
bien, la oposicion es una pretensién auténoma equivalente o aniloga a una demanda, cuyo proceso sigue
en gran medida el proceso civil ordinario, conforme surge de las disposiciones en la Ley de Marcas N*
1294/98 y en todo lo no reglado, se aplica supletoriamente el Cdigo Procesal Civil, como dispone el Art. 136
de dicha Ley especial, mal que le pese a la adversa../.. Por tanto, resulta aplicable al caso el Art, 217 del
Codigo Procesal Civil, que expresamente dispone: MODIFICACION DE LA DEMANDA, Antes de ser
notificada la demanda, el actor podri modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.../..
En resumidas cuentas, una cotrecta interpretacion normativa conduce a establecer que, presentada
formalmente la oposicion, el oponente puede madificar, ampliar o restringir su pretension de oposicion
mientras no esté notificado el solicitante, no tomando en consideracion para ello el lapso de oposicidn../..
En mérito a lo expuesto pido a la Sefiora Directora, oportunamente dictar resolucion confirmande en todas

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informatico de la institucion, se puede
visualizar que en fecha 02 de agosto de 2023, la firma THE QUAKER QATS COMPANY., promueve oposicion
a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA" presentada
por INDUSTRIAL DELIGHTS 5.A. Que, en fecha 08 de agosto de 2023, se visualiza el escrito presentado por
el representante de la firma oponente en el cual amplia la oposicion planteada. Acto seguido, en fecha 21 de
agosto de 2023 se constata la providencia que reza: “.. y de la misma cdrrase traslado a la solicitante
citdndola y emplazindola para que la conteste n’f-nrm d{-I término de Ley". Acto seguido, obra a fs, 44,
notamos la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 que dispuso “.. téngase por ampliada la oposicion en
los términos del escrito que antecede. Notifiquese por cédula. Seguidamente, se visualiza, el escrito de
darse por notificado e interponer recurso de reposicion planteado por la firma solicitante INDUSTRIAL
DELIGHTS S.A. en fecha 21 de septiembre de 2023 . La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha
resuelto declarar no ha lugar a lo solicitado por improcedente, en fecha 10 de octubre de 2023,-----======ss--

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 46¢ de la Ley 1294/98 de Marcas: *La opasicidn al
registro de una marca deberi deducirse en escrito fundado ante la Direccion de la Propiedad Industrial,

hasta el vencimiento del plazo de sesenta dias habiles. computado a partir del primer dia habil siguiente al

de la dltima publicacién.”, el Articulo 131: “Todos los plazos procesales previstos en estaleys rios
e improrrogables. Todas las notificaciones deberin ser efectuadas por cédulay el Articu 6t del mismo
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZE! AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
28785/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.--+-r-=-ssssrssesssrsmmanesssnsansssessmssmsssesmsnmsrnen

cuerpo legal: “Las disposiciones de los codigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarin en
."E:ln]".l‘ﬂ .S'HP;E'TDI'JH. 0000 0 0550 5 - i i - e . i e

En atencion a lo mencionado, podemos sefialar el Art. 217° del Codigo Procesal Civil, por analogia;
“Modificacién de la demanda. Antes de ser notificada la demanda, el actor podra modificar el escrito inicial,
y ampliar o restringir sus pretensiones..”, en ese sentido, esta Direccidn entiende que el A-quo resolvid
correctamente en cuanto al pedido de ampliacion de la oposiCian, -«

Que, es oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Hernan Casco Pagano,
quien en su libro “Cﬁdlgc: Procesal Civil Cumentadm }' Concordado” ex]:-itn:a al respectﬂ mw

Wﬂmﬁﬂm&@&m&&u&eﬂﬂm&m DPSpues de trabadﬂ fa refamﬂ

procesal la demanda no padri ser modificada, en razén de que en ese momento queda fijado el contenido
de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus
respectivos escritos de demanda y contestacion, bajo pena de ser incongruente... En razén de que el actor
dispone de la accion, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones.”

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Direccion considera que corresponde confirmar la
Providencia de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.--------

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

Art. 12 CONFIRMAR la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos. ~r-==remesemem e st st e e e e s

Art. 28 REMITIR el expediente a la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que
contintie con los trimites de oposicion a la solicitud de registro de marca "MAZZE]
AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", Acta N® 28785/2023 solicitada en
fecha 27 de abril de 2023 por la firma INDUSTRIAL DELIGHTS 8A .---- -3+ - mremg oo ooee e

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEl AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N°
31221/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS §.A.~---sr=s=n===tszmmsszseseasemanmermesmsamenmemmannanns

Asuncien, 7 0 NOY 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAL
DELIGHTS S.A en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcanos LIBgIos0s, ¥} ~=-—-=-r-r—mrrrmrmmm e e e s s e e s

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de INDUSTRIAL

DELIGHTS S.A e interpone Recurso de Apelacién en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de
2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIIgI0sS0s. «==-====sesmsssem e mrmmm s e e em e n s raene

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso
INEETPUESED, » s+ msrmstomans s s s ananssranteasransmessasron sean s e s st e s s ea s st s serdaca s s g A S e e

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A
expresd agravios; en fecha 17 de mayo de 2024, la representante convencional de la firma oponente

presentd el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 23 de mayo de 2023 se llamé Autos para
L Lt

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 10 de octubre de 2023, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos:
“Informo que en el expediente de solucion de registro de la marca MAZZEI AVENA EN COPOS
MULTISEMILLAS Y ETIQUETA, Expediente N° 2331221, clase 30, la ABG. SANDRA OTAZU, ha solicitado
recurso de reposicion contra fa providencia de fecha 22 de agosto de 2023 por la cual se tiene por ampliada
la oposicién. Que segin establece el C.BC, en su Art. 217.- MODIFICACION DE LA DEMANDA. Antes de ser
notificada la demanda, el actor podri modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.-
Que, conforme a lo obrante en el expediente como asi también en el sistema informitico notamos que la
presentacion de oposicion no fue notificada, en consecuencia, aun no se da la traba de la litis. ES MI
]

Que, se agravia el apelante, INDUSTRIAL DELIGHTS S.A y manifiesta: Corresponde precisar que el
inicio de las irregularidades procesales ocurridas en estos autos parte de la providencia de fecha 22 de
agosto de 2023, en cuya virtud se resolvia tener por ampliada la oposicion, a pesar de que el plazo para

el pertinente recurso de reposicion, el cual fue rechazado por la providencia contra la cual se dirige el
recurso de apelacidn que en esta oportunidad vengo a fundar, es decir la providencia de fecha 10 de
octubre de 2023../.. En resumen, el plazo de oposicion se trata de uno perentorio e improrrogable, que en
la solicitud que nos ocupa vencio en fecha 02 de agosto de 2023, habiendo THE QUAKER OATS COMPANY
presentado oposicion, y luego vencido este hizo una segunda presentacién “ampliando lo expresado-de
primera” de manera totalmente extemporanea, ¥ a pesar de ello, con la anuencia del inferior.gé resolvio
“tener por ampliada la misma".../.. Esta decision resulta arbitraria, contraria a derecho ¥ ademas Vinera los
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZE] AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETI'QUE'I'A CLASE 30, EXPEDIENTE N°
31221/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.----- memermaramssssssssssssssssssaas

providencia de fecha 10 de octubre de 2023 ) en consecuencla n’c;a; sin efecto fa pmwdwrna de fecha 22 de
agosto de 2023, ordenando el desglose de la ampliacion extemporincamente presentada por la
BT T i i o s e e o e e i e e e e e e e e e e

Que, la representante convencional de la firma THE QUAKER OATS COMPANY presenta el escrito de
contestacion de la expresién de agravios y entre otros argumentos dice: %(...) Es evidente que la parte
recurrente pretende desconocer el contenido del articulo del Codigo Procesal Civil, norma de aplicacién
supletoria, de conformidad a lo establecido en el articulo 136 de nuestra Ley de Marcas.../... Ciertamente, fa
Ley de Marcas N° 1294/98 establece un plazo de 60 dias para la presentacion de oposicion administrativa, la
cual mi mandante ha cumplido a cabalidad , presentando en tiempo y forma su escrito de oposicion. Ahora
bien, la oposicion es una pretensién auténoma equivalente o aniloga a una demanda, cuyo proceso sigue
en gran medida el proceso civil ordinario, conforme surge de las disposiciones en la Ley de Marcas N*
1294/98 y en todo lo no reglado, se aplica supletoriamente el Codigo Procesal Civil, como dispone el Art. 136
de dicha Ley especial, mal que le pese a la adversa../.. Por tanto, resulta aplicable al caso el Art, 217 del
Codigo Procesal Civil, que expresamente dispone; MODIFICACION DE LA DEMANDA. Antes de ser
notificada la demanda, el actor podrd modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.../..
En resumidas cuentas, una correcta inferpretacion normativa conduce a establecer que, presentada
formalmente la oposicion, el eponente puede modificar, ampliar o restringir su pretension de oposicion
mientras no esté notificado el solicitante, no tomando en consideracion para ello el lapso de oposicion.../..
En mérito a lo expuesto pido a la Sefiora Directora, oportunamente dictar resolucion confirmando en todas
sus partes la providencia de fecha 10 de octubre del afio 2023, "=-------srmrarasssasimmias e

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informitico de la institucién, se puede
visualizar que en fecha 02 de agosto de 2023, la firma THE QUAKER OATS COMPANY., promueve oposician
a la solicitud de registro de marca “MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA" presentada
por INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. Que, en fecha 08 de agosto de 2023, se visualiza el escrito presentado por
el representante de la firma oponente en el cual amplia la oposicion planteada. Acto seguido, en fecha 21 de
agosto de 2023 se constata la providencia que reza: “.. y de la misma cérrase traslado a la solicitante
citandola y emplazindola para que la conteste dentro del término de Ley”. Acto seguido, obra a fs. 44,
notamos la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 que dispuso “.. téngase por ampliada la opesicion en
los términos del escrito que antecede. Notifiquese por cédula. Seguidamente, se visualiza, el escrito de
darse por notificado e interponer recurso de reposicion planteado por la firma solicitante INDUSTRIAL
DELIGHTS S.A. en fecha 21 de septiembre de 2023 . La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha
resuelto declarar no ha lugar a lo solicitado por improcedente, en fecha 10 de octubre de 2023.--==ssemrsmmee-

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 469 de la Ley 1294/98 de Marcas: "La oposicién al
registro de una marea deberi deducirse en e'n':nm fundado ante la Direccion de la Propiedad Industrial,

. computado a partir del primer dia habil siguiente al
de la tltima pubhrarmﬂ el Artic u]n I3I “Todos fm pfa.rm pmces.;!e-r prt-wsmi en esta .’P}" a'nn ; -
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEl AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N®
31221/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A,==--==ssssnsassmsasmmn e me e e

cuerpo legal: “Las disposiciones de los codigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarin en
forma Sﬂpjf"rﬂﬂ.ﬂ. 0 008400 00 8- - - e e e e

En atencidn a lo mencionado, podemos sefalar el Art. 217° del Cadigo Procesal Civil, por analogia;
“Modificacién de la demanda. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrd modificar el escrito inicial,
y ampliar o restringir sus pretensiones..”, en ese sentido, esta Direccion entiende que el A-quo resolvia
correctamente en cuanto al pedido de ampliacion de 1a 0posiCIOn.---ss-ssmm el

Que, es oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Hernan Casco Pagano,
quien en su libro "Cnd|gu Procesal Civil Cnmentadn y Concordado” ﬂcphca al mspectn ELa_cdeemue_s_de

WMWMWW Despugs df- rmbarda la rﬂ’aﬁﬂn

procesal la demanda no podrd ser modificada, en razén de que en ese momento queda fijado el contenido
de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus
respectivos escritos de demanda y contestacion, bajo pena de ser incongruente... En razon de que el actor
dispone de la accidn, puede retirarla o modificarla a valuntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones.”

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Direccion considera que corresponde confirmar la
Providencia de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos.--------

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

Art. 18 CONFIRMAR la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litgiosns. -=—mm—-mmmeemreeme e e e e e e

Art. 22 REMITIR el expediente a la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que
contintie con los trimites de oposicion a la solicitud de registro de marca *"MAZZEI
AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", Acta N® 31221/2023 solicitada en fecha

e

27 de abril de 2023 por la firma INDUSTRIAL DELIGHTS S.A .-+ <er--rs -osoqzsoopefimormasec o

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por cédula,--------===ssrsmrmmmmrmsannrenenenee L
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA”, CLASE 30, EXPEDIENTE N2
31227/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-

Asuncién, 9 0 || 2024

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAL
DELIGHTS 5.A en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcarios Litiginsos, ; c=«ces s e e e s st e e e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de INDUSTRIAL
DELIGHTS S5.A e interpone Recurso de Apelacion en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de
2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. «-«=-ssseemm e oem e ema e

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso
mterpueg[u, .........................................................................................................................

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A
expreso agravios; en fecha 17 de mayo de 2024, la representante convencional de la firma oponente
present6 el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 23 de mayo de 2023 se llamé Autos para
o ] e U

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 10 de octubre de 2023, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos:
“Informo que en el expediente de solucion de registro de fa marca MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE
DE GLUTEN Y ETIQUETA, Expediente N° 2331227, clase 30, la ABG. SANDRA OTAZU, ha solicitado recurso
de reposicion contra la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 por la cual se tiene por ampliada la
oposicion. Que segun establece el C.RC, en su Art. 217.- MODIFICACION DE LA DEMANDA. Antes de ser
notificada fa demanda, el actor podrd modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.-
Que, conforme a lo obrante en el expediente como asi también en el sistema informatico notamos que la
presentacion de oposicion no fue notificada, en consecuencia, ain no se da la traba de la litis. ES M!

Que, se agravia el apelante, INDUSTRIAL DELIGHTS S.A y manifiesta: Corresponde precisar que el
inicio de las irregularidades procesales ocurridas en estos autos parte de la providencia de fecha 22 de
agosto de 2023, en cuya virtud se resolvid tener por ampliada la oposicion, a pesar de que el plazo para
formular oposicion se encontrd vencido.../.. Contra dicha decision irregular, ésta representacién interpuso
el pertinente recurso de reposicion, el cual fue rechazado por la providencia contra la cual se dirige el
recurso de apelacion que en esta oportunidad vengo a fundar, es decir la providencia de fecha 10 de

la solicitud que nos ocupa vencié en fecha 02 de agosto de 2023, habiendo THE QUAKER OATS COMPANY
presentado oposicion, y luego vencido este hizo una segunda presentacion “ampliande lo expresado de Ja
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POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N2
31227/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS §,A,=++=ssssessrassassannsussssssatantansasansmanmansansasans

principios de igualdad y preclusion../.. Consecuentemente, solicito se sirva proveer, CONFIRMAndo fa
providencia de fecha 10 de octubre de 2023 y en consecuencia dejar sin efecto la providencia de fecha 22 de
agosto de 2023, ordenando el desglose de la ampliacion extemporineamente presentada por la
_advema -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, la representante convencional de la firma THE QUAKER OATS COMPANY presenta el escrito de
contestacion de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice: *(..) Es evidente que la parte
recurrente pretende desconocer el contenido del articulo del Codigo Procesal Civil, norma de aplicacion
supletoria, de conformidad a lo establecido en el articulo 136 de nuestra Ley de Marcas.../... Ciertamente, [a
Ley de Marcas N* 1294/98 establece un plazo de 60 dias para la presentacion de oposicién administrativa, la
cual mi mandante ha cumplido a cabalidad , presentando en tiempo v forma su escrito de oposicion. Ahora
bien, la oposicion es una pretensién auténoma equivalente o andloga a una demanda, cuyo proceso sigue
en gran medida el proceso civil ordinario, conforme surge de las disposiciones en la Ley de Marcas N°
1294/98 y en todo lo no reglado, se aplica supletoriamente el Codigo Procesal Civil, como dispone el Art. 136
de dicha Ley especial, mal que le pese a la adversa../.. Por tanto, resulta aplicable af caso el Art. 217 del
Codigo Procesal Civil, que expresamente dispone: MODIFICACION DE LA DEMANDA. Antes de ser
notificada la demanda, el actor podri modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones../.
En resumidas cuentas, una correcta interpretacion normativa conduce a establecer que, presentada
formalmente la oposicion, el oponente puede maodificar, ampliar o restringir su pretension de oposicion
mientras no esté notificado el solicitante, no tomando en consideracion para ello el lapso de oposicion.../...
En mérito a lo expuesto pido a la Seiiora Directora, oportunamente dictar resolucion confirmando en todas
sus partes la providencia de fecha 10 de octubre del afio 2023, "« ccemem e e

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informatico de la institucion, se puede
visualizar que en fecha 02 de agosto de 2023, |a firma THE QUAKER OATS COMPANY.,, promueve oposicién
a la solicitud de registro de marca "MAZZElI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA"
presentada por INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. Que, en fecha 08 de agosto de 2023, se visualiza ¢l escrito
presentado por el representante de la firma oponente en el cual amplia la oposicion planteada. Acto
seguido, en fecha 21 de agosto de 2023 se constata la providencia que reza: “.. y de la misma cérrase traslado
a la solicitante citindola y emplazandola para que la conteste dentro del término de Ley”, Acto seguido,
obra a fs. 42, notamos la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 que dispuso “.. téngase por ampliada la
oposicion en los términos del escrito que antecede. Notifiquese por cédula. Seguidamente, se visualiza, el
escrito de darse por notificado e interponer recurso de reposicion planteado por la firma solicitante
INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. en fecha 21 de septiembre de 2023 . La Directora de Asuntos Marcarios
Litigiosos, ha resuelto declarar no ha lugar a lo solicitado por improcedente, en fecha 10 de octubre de 2023

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 462 de la Ley 1294/98 de Marcas: “La oposicién al
registro de una marca deberd deducirse en escrito fundado ante la Direccién de la Propiedad Industrial,
Naalal 1 v jas habiles, computado a partir del primer dia habil sig

de la tltima publicacion.”, el Articulo 131: “Todos los plazos procesales previstos en estadey so

irente al
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Resolucién N° L ¥ ™

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N¢
31227/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.~---s-==n==ss=sssnsesmsmeseesmemnssmsssssssncnmcacsmsens

cuerpo legal: “Las disposiciones de los cidigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarin en
ﬁjrﬂna .'-‘prf'fﬂr‘fﬂ. 0 0 B B L 5 55 o i L

En atencion a lo mencionado, podemos sefalar el Art. 217° del Codigo Procesal Civil, por analogia;
“Modificacién de la demanda. Antes de ser notificada la demanda, el actor podri modificar el escrito inicial,
y ampliar o restringir sus pretensiones..", en ese sentido, esta Direccién entiende que el A-quo resolvia
correctamente en cuanto al pedido de ampliacion de la oposician, -« = smemeeemm e sem e

Que, es oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Hernin Casco Pagano,
quien en su libro “Cadigo Procesal Civil Comentado y Concordado” explica al respecto: “Elactor después de

~
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Después de trabada la relacion
procesal la demanda no podrd ser modificada, en razén de que en ese momento queda fijado el contenido
de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus
respectivos escritos de demanda y contestacidn, bajo pena de ser incongruente... En razén de que el actor

dispone de la accion, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones.”

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Direccion considera que corresponde confirmar la
Providencia de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos,--------

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

Art. 12 CONFIRMAR la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Litigiosos, =« e se e s e

Art, 22 REMITIR el expediente a la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que
contintie con los trimites de oposicion a la solicitud de registro de marca “MAZZEI
AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", Acta N® 31227/2023 solicitada en
fecha 27 de abril de 2023 por la firma INDUSTRIAL DE&IL_}H‘]‘S Bl s i S e

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por cédula.

Al Tnering
. ade Propiedad Tadusrslal
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "M M MAC M EXTRA FILTER", CLASE 34, EXPEDIENTE N*® 37569/2020, SOLICITADA POR
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.--=====s==== G

Asuncion, 7 O |10V 2024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de KHAIRAT AL
MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. en contra de la Resolucion N° 04 de fecha 16
de octubre de 2023, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios LItigiosos, y; ----=-s=sssssssssssssssaciaooo

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 20236 se presenta la representante convencional de KHAIRAT AL
MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. e interpone Recurso de Apelacién en contra
de la Resolucion N° 04 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios
Litigiﬂﬁﬂﬁ. ...........................................................................................................................

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedit el recurso
jn[emuegtﬁ. .........................................................................................................................

Que, en fecha 22 de enero de 2024, la representante convencional de KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. expreso agravios; en fecha 25 de julio de 2024, la representante
convencional de la firma oponente presentd el escrito de contestacion de los agravios. En fecha29 de julio
de 2024 se llamd Autos para Resolver. - -« -ccem st e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: *(...) “La primera instancia se activa con la providencia
de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando enmanos del
oponente el impulso procesal de la instancia.../.. En ese sentido, el solicitante, al contestar la providencia
qgue ordend el traslado de la oposicion presentada, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la
Ley N* 1294/98, ya que dicha actuacién tanto doctrina como jurisprudencialmente, es considerada como
una acto de impulso procesal vilido../.. Analizando el expediente a la vista, se tiene que la ultima actuacién
es la presentacion de contestacion de opesicion del solicitante, quedando en manos de la administracién
pronunciarse al respecto../.. EI Art. 145 del CPC que tiene aplicacion supletoria en los procedimientos
administrativos, es claro en cuanto establece: Los plazos legales y judiciales son perentorios e
improrrogables para las partes. Vencido el plazo procesal, el juez dictard resolucion que corresponda
(w)oten Resulta evidente que el expediente no puede caducar, porque quien debié impulsar el
procedimiento, lo hizo, con la contestacion de opesicion, quedando en manos de la Direccidn de Asuntos
Marcarios Litigiosos referirse sobre la contestacién../.. Habiendose cpnstatado el debido impuiso procesal
por parte del recurrente no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en

R e o i e B B R L o B e e e g

Que, se agravia el apelante, KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING
LTD. y manifiesta: La abogada Jadiyi Alvarenga Suarez como Directora de Asuntos Litigiosos no realizo la
valoracion de los hechos conforme a las pruebas aportadas, ni realizo una andlisis razonablede los hechos
con relacion al derecho aplicable../.. Queda claro que desde la fecha 25 de mayo de 2¢ de diciembre

d amela Cristaldo
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Resolucion N° ‘ i r; ) f»i-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "M M MAC M EXTRA FILTER", CLASE 34, EXPEDIENTE N*® 37569/2020, SOLICITADA POR
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD,++ssrsnssssnssunssnsnnsnsnnnnnnnnnnncs

de 2022 han transcurrido los seis (6) meses contemplados tanto en la Ley de Marcas como el Codigo
Procesal Civil para que se declare operada la caducidad de instancia../.. La admimistracion se pronuncio al
respecto en fecha 10 de enero de 2022, ya que la Direccion dispuso lo siguiente observacion: Falta agregar
cedula de notificacidn de traslado para proveer, Con tal acto administrativo, queda totalemnete desvirtuado
el argumento de que estaba pendiente la pronunciacion de la administracién sobre la cuestion, puesto gue
el mencionado acto ya constituye como tal./. Queda en evidencia que posterior a la contestacion de
oposicion de la oposicién, la administracion si se pronuncio al respecto../.. Sin embargo el oponente no
hay realizado el acto idéneo de agregar a cedula a fin de impulsar el proceso.../.. Resulta claro el proceso
irregular que se ha configurado en este expediente.../.. Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito a fa
Sefiora Directora, revoque la Resolucion N° O4/2023,---««=-«sseamsommm ottt ms s e e

Que, la representante convencional de la firma BM] INDUSTRIES FZCO. presenta el escrito de
contestacion de la expresion de agravios y entre otros argumentos dice *(...)" Como se comprueba en forma
evidente, asi como fehaciente, los parimetros en los cuales se basa la peticion de caducidad, asi como la
expresion de agravios no se ajustan con la realidad de los hechos, los fundamentos por el recurrente
sostenidos, no soportan el mas laxo analisis../.. La agregacion de la cédula de notificacion es un simple acto
administrativo, el cual le incumbe exclusivamente al ujier notificador, no es obligacién del oponente
agregarlo../.. Podemos observar, que tanto grifica, como visualmente, no tiene paragon alguno, pues
constituye pretender cristalizar una finalizacion anormal de terminacion de un proceso, en el cual no se
dan los requisitos establecidos por la ley que nos rige../.. La recurrente aduce, pero no prueba que se haya
realizado agravio tenga efecto, debe ser probado fehacientemente su gestion o los hechos y/o actos
procesales que lo revierte, no basta con alegar. se debe probar fehacientemente.../.. Por lo tanto v bajo
ningin punte de vista puede revocarse../.. Ruego a la Sefiora Directora dictar reselucion confirmando
fnregmmfn;e fa Resolucion IN® Odf21023, w==r=ssramsmsasssanrssasmsssssasessssacnnsmesnmnensansn s snssrestssarsasssassnnasns

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

Que, de las constancias cbrantes en autos y del sistema informatico de la institucion, se puede
visualizar que en fecha 16 de febrero de 2021, la firma BM] INDUSTRIES FZCO., promueve oposicién a la
solicitud de registro de marca “M M MAC M EXTRA FILTER" presentada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. Que, en fecha 29 de junio de 2021, obra a fs. 09 la providencia
que dispuso “.. y de la misma cdrrase traslado a la solicitante citindola y emplazindola para que la conteste
dentro del término de Ley”. Acto seguido, se visualiza el escrito presentado en fecha 04 de noviembre de
2021 por el representante de la firma solicitante en el cual contesta la oposicion, En fecha 10 de enero de
2022, se constata una observacion: Falta agregar cédula de notificacion de traslado para proveer. A
continuacion, en fecha 25 de mayo de 2022 la firma oponente presenta una solicitud de urgimiento.
Seguidamente, se visualiza el pedido de caducidad planteado por la firma KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. en fecha 23 de diciembre de 2022. La Directora de Asuntos
Marcarios Litigiosos, ha resuelto declarar no ha lugar por improcedente, en fecha 19 de septiembre de
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "M M MAC M EXTRA FILTER", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 37569/2020, SOLICITADA POR
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD, -s-srrernmsmszremramremmmeameenss

colige de su presentacion de contestacién, la notificacion comenzari a tener efectos a partir de ese
0 1 0

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producird de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de 1a tltima aCtUacion ", «-=-««-ses e

Que, la norma citada es clara en cuanto establece “si no se hubiere efectuado ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la iiltima actuacién”. En el caso que nos ocupa, el acto de
impulso procesal estaba a cargo de la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos decidir sobre la presente
contestacion, Siendo asi, a esta Direccion no le queda mas que proceder conforme a las constancias
documentales que existen en el expediente como asi también en el sistema informatico, «<--------------eeee-

En consecuencia, se ha constatado que tanto el oponente como el solicitante han demostrado que
realizaron los actos procesales conducentes para el avance de la instancia y que la carga de la continuidad o
interrupcion del plazo de caducidad, en ese momento, estaba a cargo de esta Administracion, y no a
instancia de parte, Consecuentemente, en el caso de autos no corresponde la aplicacién del Art. 56 de la
[_.E":r' M™ |294I||'EIE I B T ot e e B i M e S B i e i e b e b e e e e e s i o B B BB

Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 176, inc ¢), del Cadigo Procesal Civil, “No se

produciri la caducidad: ¢) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolucion y la demora en
dictarla fuere imputable al juez o tribunal”. Por tanto, esta Direccion entiende que el A-quo resolvid
correctamente en cuanto al pedido de caducidad. -« memre

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Direccion considera que corresponde confirmar
Resolucidn N® 04 de fecha 16 de octubre de 2023 emitida por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N® 04 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios LI Ios0s. «««sesssss e e e

Art. 2¢ REMITIR el expediente a la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que
continde con los trimites de oposicion a la solicitud de registro de marca "M M MAC M
EXTRA FILTER", Acta N° 37569/2020 por la firma KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR
TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD, ---+---ssx=x--= e i

Art, 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE

Asuncion, ] L WO LuEk

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de ORANGE
BRAND SERVICE LIMITED. en contra de la Resolucion N° 711 de fecha 16 de agosto de 2022, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZIOS0S, ; ==«s«-resssemsesrmmm e s s s s e e s s m e e e

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de ORANGE BRAND
SERVICE LIMITED. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N® 711 de fecha 16 de
agosto de 2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, =«=s===ss=ssssseseememmmemmcoaeecenees

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso
i]'itEl‘leQSlﬂ. .........................................................................................................................

Que, en fecha 14 de diciembre de 2022, el representante convencional de ORANGE BRAND SERVICE
LIMITED. expresé agravios; y en fecha 21 de abril de 2023, la representante convencional de la firma
solicitante presentd el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 02 de mayo de 2023 se llamo Autos
para T N N T s o 4 i e o e e i i o ke e e S B R B e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Analizando las marcas ORANGE PRO y etiqueta
(marca solicitada) y ORANGE y etiqueta (marca oponente), en conjunto y sucesivamente , es posible
apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto
fonético e ideoldgico. Esta direccidn considera que, aunque las mismas compartan pequerios aspectos en
comtin, en su conjunte son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el
registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las marcas no sea
posible”../.. Al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias grificas y
fonéticas existentes, como asi también cabe mencionar que el solicitante NOVARA S.A. ya cuenta con
registro de la denominacion ORANGE en la clase 31./.. La marca solicitada cuenta con los requisitos de
novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... Por todo lo expuesto,
es criterio de ésta Direccién que la oposicion presentada debe ser declarada improcedente.”-------=+=-s=eeeae-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ORANGE BRAND SERVICE LIMITED. y manifiesta:
Y..) Niego categdricamente que entre las marcas ORANGE vs. ORANGE PRO existan diferencias en los
aspectos visual, fonético e ideoldgico, tal como se afirma.../... En la palabra ORANGE, la cual es exactamente
idéntica en todos los planos y directamente evocativo de la totalidad de las afamadas marcas de propiedad
de mi mandante ORANGE y ORANGE Y ETIQUETA, invocadas como base de esta oposicion.../.... La infima
maodificacion introducida per la solicitante, consistente en el mero agregado de Ja palabra PRO../..
cumpliendo un rol secundario y un papel accesorio, es totalmente irrelevante dentro de una vision de
conjunto.../.. Siendo que las marcas ORANGE - ORANGE Y ETIQUETA vs, ORANGE FRO indefectible
se recuerdan de manera andloga, la una evocando directamente a las otras, la coexistencia pacifi¢a entre
ellas definitivamente no es posible.../... La marca ORANGE PRO Y ETIQUETA, es usada para practicamente

yela Crisplidn
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE
NOVARA S.A,-=--ssessreamsnns

los mismos servicios que los cubiertos por la marca ya registrada.../.. La etiqueta que acomparia a la marca
ORANGE PRO tampoco constituye un elemento que la dote de un suficiente cardcter diferenciador../...
Resulta evidente que existe entre las marcas en conflicto un elevadisimo riesgo de confusion indirecta.../..
Ruego a la Sefiora Directora dicte resolucion revocando en todas sus partes fa resolucion N°® 711/2022,«-«----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice ¥..) Los rubros son bien diferentes, aun estando bajo
la misma clase porque nuestra Ley de Marcas expresa en su Art. 8: la especificacién de los productos no es
necesaria cuando se solicite el registro de una marca para todos los comprendidos en una de las clases de
nomenclatura oficial. Cuando se solicite una marca de servicios, tal especificacién serd obligatoria.../... La
marca cuya proteccion solicita el mandante distingue: servicios de abastecimiento para terceros de
productos tales como alimentos balanceados para animales de compariia, especialmente perros y gatos,
servjcfas de fmponaﬂ'én exportacion../.. Que como se aprecia son RUBROS D!FERENTES conforme lo

Que, en primer lugar, al realizar el anilisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
consumidores. Del andlisis vemos que en conjunto dejan una impresion muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre las MiSmas: ——--c--rrrrrrmrrrsr s s s s s s s s sm e m oot s e s e mm e s A EEm S ASaaEEesamesesseansaans

ORANGE PRO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ORANGE (marca oponente)

Que, de esta comparacion se colige que la solicitada es mis extensa que la registrada v al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que es bastante distinta, quedando asi demostrada la diferencia en los
planos ortografico y fonétic. ==«memmesem e s st

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos
diferentes entre si, que le otorgan suficiente distintividad ya que, la solicitante se compone de dos vocablos
mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, teniendo extensiones diferentes y analizadas en
su conjunto poseen suficientes diferencias ortogrificas las cuales generan una distincion fonética, debido a
que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que ge
(ORANGE PRO Y ETIQUETA / ORANGE) es bastante disimil. ~--------=--ceoemmrmrrrncnanaans
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE
NOVARA S snstnnsrassscnssnnsussinssssbssssst et st s et e e s e s e oo e en s e s s

Que, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se
encuentran cumpamendn I.a misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante pretende
l:'ul:-nr ) '

ww DE In expuesm 50 puede cnnclmr que, si bten Ius mgnas cnmparten el
mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que
disminuye las posibilidades de confusion para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada
O e T O i OTUEEE DRI IIIEES. s wtan sscaisiocun i im oo e o ot e o o o o i o e e e i i

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 35, no hay relacion entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No
existe ninguna posibilidad de confusion debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusién debe tener en cuenta la finalidad de
uso de las marcas enfrentadas, asi como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar
que el piblico consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que estan dirigidas a
coONSUMIAOres diforeTitps ~=--crrsssmsssssmssssnanssnssnnssansssnmnnesinss soannsssssss babondoamtes dominmatnmmnmes s irmn e nsnmm s mm

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, 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 entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en janto deja
una impresion muy diferente, siendo asi, mayores las diferencias que las semejanzag, como puede
apreciarse en ol Siguiente Cotejo; --s=rr=rrressmcsresrrmrn et e e e el o B e SRR
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE
NOWARA A r=-rmrermmreremsmmsscmnonesassesussasans sonmanaananesassnss sammass saasassassssssas st ame b amamsnn seaasas sasa st asna

marca solicitada marca registrada

i
F - |
M =

ty * Ehauaie s <R 1)
'd ..-.L—_l..l-_,l.-__,—
1 I

Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 35 con
las mismas semejanzas planteadas en la presente oposicién, sin que por ello se haya puesto en riesgo al
Fﬂbl]':ﬂ T NI OO L st i s i e e by 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
T Tyt | P T o e e e b R e 6 P S e o b STl 1

Que, es importante resaltar que el solicitante NOVARA S.A. cuenta el registro marcario de la marca
ORANGE PRO, clase 31, Registro N° 484750;. En ese sentido, mal podria el oponente alegar que se veria
afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma
desde el afio 2019. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su proteccion con la denominacion sobre
la cual ya tiene un derecho adquUIrido.««= s sem s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién General
arriba a la conclusién en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda
posibilidad de confusion yfo asociacion de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde
confirmar |a Resolucitn recurrida,------==---ssrrermemmsmeinse s s cn st s n s s ss s an s e e mns e s s s e s e s saan nane

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N° 711 de fecha 16 de agosto de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LitIgiosos. -=-===--==s=ssreermmm i sanaa s ncaseas

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ORANGE PRO Y ETIQUETA", clase 35 Expediente. N® 41353/2018, solicitada a
nombre de NOVARA S.A.

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, ----------=--s=seremreeensdoces :
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ORANGE Pl Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N" 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL
HASSAN AWAD . ~+-wvereemcmmenemmac s cnnsnsnin snsnnnennsns i mnanass So e esssesssssesssssssseas

n T
Asuncion, E" Ny iL-H‘

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ORANGE
BRAND SERVICE LIMITED. en contra de la Resoluciion N® 465 de fecha 20 de junio de 2019, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIEIOSOS, ) e e e s se s s

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de ORANGE BRAND
SERVICE LIMITED, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 465 de fecha 20 de
junio de 2019, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIEIZIOS0S, ===« -----sssms e

Que, en fecha 14 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de junio de 2020, el representante convencional de ORANGE BRAND SERVICE
LIMITED. expresd agravios; v en fecha 14 de septiembre de 2020, la representante convencional de la firma
solicitante presento el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 26 de noviembre de 2020 se llamd
A EOS Para RS e, -t e e e S e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(.) Analizada la oposicion ORANGE Pl y etigueta
{marca soficitada) v ORANGE (marca oponente). esta Direccidn es del criterio que las marcas en pugna
deben ser analizadas en su conjunto, asi podemos notar que al comparar la marca solicitada con fa marca
base de la oposicion realizada, estas no dejan la misma impresion. Existen entre ambas suficientes
diferencias que garantizan la coexistencia pacifica entre las marcas en pugna, Como asi también cabe
Mencionar que exisien vanos registros coexistiendo con fa denominacion ORANGE a nombre de diferentes
titwlares, por fo gque no hay impedimento alguno para que la solicitada pueda coexistir entre ellas en el
mercado nacional. La marca selicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por
nuestrat legislacion marcaria. por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden
eventualmente justificar su rechazo../.. La marca solicitada cuenta con una etigueta muy original y
novedosa fo que aleja ain mis fa posibifidad de contusion../.. Por todo lo expuesto, es criterio de ésta
Direccion que la oposicion presentada debe ser declarada improcedente.,” ----- = -ressssssrasmmnsssmsnsaniaccnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ORANGE BRAND SERVICE LIMITED. y manifiesta:
(..} El Inferior envte mencionar que las marcas ORANGE vy ORANGE Y ETIQUETA de propiedad de mi
representada se encuentran registradas en la clase @ v también en la clase 35../.. Las marcas ORANGE /
ORANGE Pl se recuerdan de manera andloga, es decir, la una evoca en forma directa el recuerdo de la
otra../.. Niego totalmente que existan varias marcas con fa denominacion ORANGE coexistiendo en la clase
predicla, coma aficma ef Inferior../.. Comprobado en la base de datos de la Dinapi, en fa clase 35, clase pedida,
tan solo existen dos marcas, aparte de las de mi mandante, que se encuentran registradas a nombre de

by, ClaudiaPmela Crstalde
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EKPEDIEMTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ORANGE Pl Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N* 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL
L T o S

elemento que la dote de un suficiente caricter diferenciador../.. Resulta evidente que la marca solicitada
carece de los requisitos para el registro de las marcas nuevas.../.. Ruego al Sefior Director dicte resolucion
revocando en todas sus partes fa resolucion N® 465/2022.----sreeesermrnniann e

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la

expresidn de agravios y entre otros argumentos dice *..) Corresponde determinar que se entiende por

"PARCIALISTA™ ni mi representado ni el Director se conocen ni extste entre ellos compromiso de
favoritismo alguno../.. La gratuita acusacion contra el Juzgador es injusta y desacertada.../... Se ha analizado

correctamente ambas marcas en litigio y se ha llegado a la conclusion de que no EXISTE RIESGO DE

CONFUSION ENTRE ELLAS, por lo que denegar la marca solicitada por una suposicion de nesgo
inexistente NO ES JUSTO NI LEGAL../... Las misinas NO DEJAN LA MISMA IMPRESION tal comao lo atinma la

resolucion apelada./.. Las diferencias entre ellas GARANTIZAN LA COEXISTENCIA PACIFICA ENTRE

ella../.. La marca solicitada esti compuesta por dos vocablos: ORANGE Pl mientras que la marca oponente
es simple solo el vacablo ORANGE.../... Existen los siguientes registros en clase 35, a nombre de por lo menos
dos titulares diferentes: Reg. 335.768 ORANGE TRUCKS ( mixta) v Reg. 410,922 BOSS ORANGE (imixta).../..
¢Por qué entonces no podrin coexistir paciticamente con la solicitada?.../.. Portanto pido a la Sra Directora
General oportunamente dicte resolucion REVOCAndo en todas sus partes fa resofucion recurrida, -

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca oponente *ORANGE”, clases 09-
35 y la solicitud de registro de la marca “ORANGE PI Y ETIQUETA", clase 35, se evidencia que la parte
principal de la denominacion -ORANGE- de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la
marca oponente. En ese sentido, tenemos que "ORANGE Pl Y ETIQUETA" es muy similar a la marca
registrada "ORANGE", diferenciandose simplemente la solicitante por la inclusidn de la palabra “P1°, En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre las marcas en pugna: ------------x--e-

ORANGE Pl Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ORANGE {marca oponente)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el pablico consumidor.--

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “*ORANGE PL *,
resulta indudablemente evocadora de la marca oponente “ORANGE" y sus vanantes. lgualmente, se su
hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma clase y las relacionadas a la mism
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ORANGE Pl Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N® 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL

HASSAN AWAD, ~---srnsnmsssssssassssscssssminmsomsim st crrtmtamaamansnasseassasssesresmasen ammenmmenesassmssnsssessenss

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca solicitada pretende la cobertura de la clase 35 Servicios de importacién, exportacion, y
comercializacion de placas madres (parte de computadoras, tablets, y teléfonos celulares del clasificador
internacional, g al que la marcs ' ] ] ]
v los servicios de la clase 35. Facilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el
consumidor podria caer en confusion pues las marcas analizadas no solo presentan similitud grafica, sino
que al proteger los mismos productos de la clases 09 y relacionadas, estarian compartiendo los mismos
lugares de venta, razén por la cual las posibilidades de asociacién de la marca solicitante con la oponente,
S8 VBT ZCTRCEMEAAS mrvmmmremmsrrncmns s r s snmrm e n s s ot s 55 o s 555 55w m e e e S e e e S S A S S e S e S =

1 IO ET ] 4 Dosee ] Peg O de todos los prod 05 ey la clase 09

Que, con respecto al riesgo de confusion, esta Administracion esta en total concordancia con las
expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas”, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: “El derecho del Intelectual o comerciante a Ja identificacion y proteccién de
su producto o mercancia mediante la marca de fibrica responde al propésito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con fa actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisicion de mercaderias sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusion cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresion, aun cuando en los detalles existan diferencias” =««-«=«-ssresmmmmm i

En tal sentido, el usuario o comprador podria caer en confusién indirecta pues, las marcas analizadas
no solo presentan similitud ortogréfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marca solicitada "ORANGE PI Y ETIQUETA", automaticamente la asociara con la marca registrada “ORANGE,
haciendo que el puablico consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en pugna
pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en si. En tal
sentido, el Dr. Martinez Medrano se refiere a la confusion indirecta, diciendo: “lgualmente existe confusién

cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca pertenece a la
misma empresa que Ia primera feonfusicn Indirecta). " —=--==-===s=srrssamemr s s s s s s s me s sa s as

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida ademas por una etiqueta, la misma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, con la relacion de
clases exiStentes entre [as MISIMas, -« s s e s s

Que, tras el cotejo y andlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe
posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En conclusion, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca ORANGE P1'Y ETIQUETA no podria coexistir con la marca
oponente ORANGE, con la cual presenta mis semejanzas que diferencias, maxime considerando la
naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadisimo riesgo de asociacion o confusion indirecta, ya
que estas marcas parecerian formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo
origen y que son propiedad del mismo tular, sl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ORANGE Pl Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL
HASSAN AWAD, =ecesesreterentornsnsnensrmsmtesmmesn s oo e oot nansa s s aana s sa s se s s s s e amas s

de confusidon ylo asociacién de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde revocar la
Resolucion recurTida.-ee-sseeenssniecsansasonanmcssucnsasscansonsmansamnnnseransansnsnssmsnsnssntsassnstsssnsassesssssmsssnsanssns

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 465 de fecha 20 de junio de 2019 dictada por la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos. --«--c--sccsrmremr s

Art, 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca *“ORANGE Pl Y
ETIQUETA", clase 35 Expediente. N° 26828/2017, solicitada a nombre de ADEL

Art. 3¢
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1903 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GENIUS
BAR", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 19007/2014, SOLICITADO POR APPLE INC, -==-s-ssssssssesnseanmanmnnsrsasans

i il Il
Asuncion, 2 g WUy LLLW

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma APPLE INC.
contra la Resolucion N 1903 de fecha 04 de agosto de 2016, dictada por la Direccion de Marcas, y; ==s=r=s=---

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de la firma APPLE INC. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 1903 de fecha 04 de agosto de 2016, dictada por la
DHEECCTON C8 IVIATCAS, =orm=mmm == m o s s mm s o s o o o o o e f e 4 8 8 BB o ST o o s sm o soocsioistasssnanan

Que, por proveido de fecha 28 de mayo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 29 de jumo de 25018. Y por providencia de fecha 06 de noviembre de 2018 esta
Direccidn lama Autos para Resolver, s -secmesrenmsomincriasicitssin s i duniioasieseutmnasinmmmitsinsiesiionsorrinnancs

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 "GENIUS", registrada con el N*
150284 en fecha 02 de agosto de 2011 v renavada bajo el numero 526318 en fecha I8 de agosto de 2021 a
favor de Kve Systems Corp. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muly semejantes,
no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusicn entre los
consumidores, por lo que de conformidad al Art, 6° de la Ley 1294/98. no ha lugar a o solicitado, ™-=--=esmnee-

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “.) La
denominacion GENIUS BAR suena diferente a GENIUS en razon de que si bien contienen palabras en
comtin, la marea de mi mandante posee productos especificos que la hace inconfundible con las marca
citadas como antecedente, razon fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que
la pronunciacion es totalmente distinta de modo que no existiendo identidad en la denominacion, la
pronunciacion de cada marca no permitird confusion alguna.../.. Cabe agregar que la marca de mi
mandante se encuentra limitada a los servicios de la clase 42 mientras la marca base de rechazo cubre todos
los productos de la clase 09../.. Es de suma importancia hacer notar al Seror Director que la marca de mi
mandante tal v como se presenta va se encuentra registrada en otros paises../.. GENIUS BAR es una marca
reconocida v de gran renombre en el mercado internacional, vale decir que sus productos gozan de gran
difusion.../.. Por lo tanto, ruego a V.E. dicte resolucion revocando la Resolucion N° 1903/20186.7 -=-=xssezeeeees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
-||'|“_I-|-11|_||;.15'|_::|.... - i S 8 e e e A S A RS A S EAm S ETEeS s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1903 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *GENIUS
BAR", CLASE 42, EXPEDIENTE N® 19007/2014, SOLICITADO POR APPLE INC, ~----nvseees-seememmeemeessmmmsae e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *“GENIUS” y la
solicitud de registro de la marca “GENIUS BAR", se evidencia que la parte principal de la denominacion de
la solicitante se encuentra repraducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "GENIUS
BAR" es idéntica a la marca registrada "GENIUS", diferenciandose simplemente la solicitante por la
inclusion del vocablo "BAR", En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grafica y fonética entre
IES marcas [=d] I]ugna: T e el oo e L - s T B i B o e

GENIUS BAR (solicitada), v
GENIUS {marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada GENIUS BAR. resulta
indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo. Esto es asi, va que el elemento en coman es
lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién sobre si, asumiendo el papel principal y protagénico
en la denominacion. Al respecto, es importante traer a colacion doctrina sobre la MOT VEDETTE: “En
muchas hipotesis resulta necesario centrar ef andlisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es
natorio que el mismo tiene significacion superior; criteria éste gue se ha aplicado tanto con referencia a las
NHlamadas "Mot Vedette'..", “es correcto, por tanto, valorizar li importancia o predominio de Jos
componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo” que es logicamente el gue
desempefiard mas cabalmente el papel de identificacion comercial de fos ProdUCTns, e

Que, respecto a la denominacion solicitada, tenemaos que la Mot Vedette es *GENIUS BAR", También,
conviene sefalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando atin mas en
el andilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al “Andlisis del conpunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacion de la marca, se ha
recanocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que mis ficilmente retiene el consumidor.™ dicho esto, se advierte que en la
denominacion cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo
que se colige que no podria darse una coexistencia pacifica entre |as miSMas,--==-rss-e oemmemmooooeeooe

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico consumidor, --

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dopmiticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
4 que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embirgo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca GENIUS BAR
EQUIPAMIENTOS no podra coexistir con la marca base de rechazo GENIUS BAR, con la cual g LR
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los productos y servici
COMETCIANZAAAS, - -~ = e e

—_—
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1903 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GENIUS
BAR", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 19007/2014, SOLICITADO POR APPLE INC., «-rrssssssscescscereosesemeamameememes

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en clases
relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no
se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos, Dicho esto, ahondando en el analisis relativo a la cobertura de productos y
servicios, vemos que la solicitante “GENIUS BAR" pretende cubrir *Asistencia técnica, especificamente, de
localizacion y resolucion de problemas de hardware de computadoras, periféricos informaticos, software
de computadoras, teléfonos moviles y dispositivos electrénicos de consumo; servicios de mantenimiento
instalacion y reparacion de software de computadoras” comprendidos en la clase 35, mientras que la marca
base de rechazo “GENIUS BAR® con registro N° 526318 cubre: “todos los productos de la clase 097 Y
teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo
de la marca confra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a
confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un
origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, --===««+«scessresmmmmrerssssmencececacans

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1903 de fecha 04 de agosto de 2016 dictada por la
Direccion de Marcas, === -==-=sscemae e e i e e e e m———

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “GENIUS BAR, clase 42,
Acta N [9007/2014, solicitada a nombre de la firma APP L

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cedula;-++--==---==siosiemecimiomisnnnas G
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1236 DE FECHA 09DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N* 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA
NAGY RODRIGUIET, <t iremeiamraarassirsmassses T E—

Asuncion, 79 NOY Luds
VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de GUACIMARA
MACIEL en contra de la Resolucion N° 1236 de fecha 09 de julio de 2018, dictada por la Direccién de

Asuntos Marcarios LILIZI0SO0S, ¥, =«==resssssesm s s e s e e e e
RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de GUACIMARA MACIEL
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 1236 de fecha 09 de julio de 2018, dictada
por la Direccion de Asuntos Marcarios LILGIOS0s, ««=«ss e e e

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018, el representante convencional de GUACIMARA MACIEL
expreso agravios; en fecha 29 de julio de 2019 el representante convencional de CECILIA MARIA NAGY
RODRIGUEZ contesta la expresién de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 04 de
gepﬂfmbm s Pt 1) L S e NG e e o B A L B L

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Sometidas las marcas en pugna en un analisis,
encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total

gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, come también cuentan con
diferencias en los servicios que pretenden proteger, por un lado la marca solicitada pretende proteger
servicios de la clase 35, siendo la marca oponente para la clase 39../... La solicitud de registro presentada por
el solicitante, no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de fa Ley de Marcas N° 1294/98.../... POr
todo lo expuesto, es criterio de ésta Direccion que la oposicion presentada debe ser declarada
jmpﬂ_jfedenfe_ ......................................................................................................................

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GUACIMARA MACIEL y manifiesta: *(..) Es error
de La Direccion de Asuntos Litigiosos marcarios dictar prosecucién de tramites de una marca que
claramente es idéntica a mi marca previamente solicitada considerando considerando los argumentos
arrimados en la presentacion de oposicion../.. La solicitud de registro de la marca WANDERLUST es
sumamente confundible con mi maca previamente solicitada Ja cual incluye de manera inequivoca el
vocablo mds importante de la denominacién marcaria WANDERLUST EXCURSIONES PARAGUAY../..
Ademds de la identidad en cuanto a la denominacion, la solicitud ha sido depositada en clase 39, clase
conexa a la 35../.. El consumidor guiado a pensar que las marcas tienen un vinculo entre ellas es ficilmente
inducido al error, hipétesis en la cual tanto el consumidor con mi persona y el prestigio ya ganado por mi
marca saldran perjudicados enormemente.../... De otorgarse el registro de la marca WANDERLUST se estaria
llevando a la dilucion de mi marca../.. Es asi que la eventual coexistencia de la marca solicitada con mi
marca acarreria inde fectiblemente la dilucién de ésta ultima.../... Por todo lo brevemente expuestt rROr
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Resolucién N® & J L) ~ )

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA
NAGY RODRIGUEZ ----+--sesenesmmemssmsemenes

Que, contesta la expresion de agravios CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ y, entre otros
argumentos, expresa: “Se ha estudiado convenientemente los elementos principales de la controversia,
analizandose la vision de conjunto de las denominaciones en pugna, a través de la cual se ha concluido que
los signos enfrentados poseen diferencias suficientes ya sea grificamente, en cobertura en la clase e
intencién de la marca, que hacen que los mismos puedan convivir pacificamente en el mercado
nacional.../.. Mi mandante ha solicitado con anterioridad la marca WANDERLUST en la clase 35 con fecha 23
de mayo de 2014 y por ofra parte la marca oponente en fecha 06 de junio de 2017../.. Como se pude
apreciar, la Resolucion apelada se encuentra perfectamente fundamentada conforme a las disposiciones
que rigen la materia../.. La principal diferencia en el plane grifico es que la marca apelante, en su parte
denominativa, es compuesta; mientras que la de mi mandante comprende un solo elemento.../.. La tnica
similitud existente en este plano es que ambos signos utilizan la raiz WANDERLUST pero de ninguna
manera puede ser considerada de uso exclusivo a favor del apelante, sobre todo por la prelacién de la clase
en pugna../..Ambas marcas contienen etiguetas que hacen que se diferencien sustancialmente una de la
otra../.. Ambas marcas se encuentran depositadas en la clase 35 pero desean proteger productos
diferentes.../... Vemos entonces que no existe conexion competitiva alguna entre las marcas en pugna.../..
En merito de todo lo expuesto, solicito al Sefior Director, dictar resolucion confirmando la Resolucidn N*°
g T, S S e G SoA 2 s i i 1 B B R e R o NS SA  E ot SH

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “WANDERLUST Y ETIQUETA" (solicitada) y “WANDERLUST
EXCURSIONES PARAGUAY Y ETIQUETA, Clase 39 (OPONENtE) «~-------+-rs-ss=ressrmmrsmmresssmsmasasssssnsssnssases

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la dptica de los eventuales
IR BB LI oo i s e s o A A A B AR A R o o A

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 39 para “Facilitacion de
informacion de viajes; Informacicn de viajes; Organizacion de viajes organizados; Organizacion de viajes,
excursiones y cruceros; Preparacién de visados de vigjes, pasaportes y documentos de viaje para personas
que viajan al extranjero; Servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratacién de transporte;
Servicios de guias de viaje; Servicios de planificacion de vuelos® mientras que la marca en trimite de
registro solicita la cobertura en la clase 35 comprende: “Servicios de disefio de material publicitario,

redaccién de textos publicitarios, venta y comercializacion de materiales publicitarios, de libreria, de
decoracion, insumos para la elaboracién de manualidades” - -----«-«-= s remenmmm el

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica pr pecei Dra la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N® 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA
MAGY RODRIGUEZ, -—----s-sc-sesiemmmamnmeeinmmnsmaenssnbsnsanes S ———

categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacifica entre las marcas WANDERLUST y WANDERLUST EXCURSIONES PARAGUAY. - oo mememeeomenees

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacificamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexion competitiva directa, -s----scsseemeemmsemn e

Que, en cuanto al analisis ortografico, fonético y conceptual, se puede concluir con total certeza que
las marcas en conflicto, *“WANDERLUST v ETIQUETA” (solicitada), asi como *"WANDERLUST EXCURSIONES
PARAGUAY™ (base de oposicion), a pesar de compartir el términe “WANDERLUST", no inducira a confusion
en el publico consumidor. Esto se debe a que, en su conjunto, presentan diferencias sustanciales que
generan una impresion distinta, lo que aleja cualquier posibilidad de confusion entre las marcas
T T O TN < = oom < i mmim o e e i 5 S5 3 8 o i S 4 S i i e

Que, de esta comparacion se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortogrifica y
fonéticamente disimiles, ademas que no representan la misma idea conceptual, quedando asi demostrada la
diferencia en todos los planes---srerrsme e s s s e e e s st s s e e

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen
suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extension de la
construccion de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo
ningn concepto podrian causar confusion en el piblico consumidor, tal y como se puede apreciar en el
siginente l'ﬂ‘E"rﬁ: e e B L R e S S SRR S S S S e

marca solicitada marca registrada

Jand®
A I[ufg‘\-
Excursiones Paraguay
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion General

considera que la marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de
confusion yva que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas e

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida.--«---ceeefremmemenoaees
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N* 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA
NAGY RODBIGUEZ avmmsmmmmmssmmsspsprmmsasoe oo npmsvvs omamsomsssa s i e sttt i ion

Art. 22

Art. 32

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolucion N° 1236 de fecha 09 de julio de 2018 dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios Litigioses, =s=-esesssessmn oo

ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“WANDERLUST Y ETIQUETA", Expediente N® 31656/2017, solicitada a nombre de
CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ, oo

NOTIFIQUESE por Cédula, =«---scscmceeemanmnnnnn.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 73 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GAROFALO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 19500/2015, SOLICITADA POR SARA MARIA
CARCE AL MENIR oo astasyensomt s sammimiy s st ars =

Asuncién, ] Y Il 1024

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de PASTIFICIO LUCIO
GAROFALO, 5.PA. en contra de la Resolucidn N* 73 de fecha 27 de febrero de 2019, dictada por la Direccion
dL‘ Asuntos Ma'rca riu‘q thjgimﬁmsp }r; ............................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2019 se presenta la representante convencional de PASTIFICIO LUCIO
GAROFALO, S.PA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 73 de fecha 27 de
febrero de 2019, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIIEI0S0S, «««««=sssasssrmmassmmmmsmsmsms s aaes

Que, en fecha 22 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
ii'I.TE'I.'PUE'Stﬁ. .........................................................................................................................

Que, en fecha 20 de agosto de 2019, la representante convencional de PASTIFICIO LUCIO
GAROFALQ, S.PA. expreso agravios; en fecha 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldia a SARA MARIA
GAROFALO BENZA , por no contestar el traslado de la expresion de agravios, en consecuencia fue
declarado decaido el derecho que dejd de usar y se llamé autos para resolver en fecha 29 de abril de
-+ S T —————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “..) “haciendo un analisis minucioso entre las
denominaciones en pugnas esta Direccion es def criterio que las marcas GAROFALO (marca solicitada) vs.
“GAROFALO" (oponente extranjera) entre las mismas NO se aplica la prohibicién establecidas en el Art. 2 de
la Ley 1294/98 (No podrin registrarse como marcas) inc f. los signos idénticos o similares a una marca
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productes y servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacion con esa
marca, en consecuencia no existe ningtn impedimento para que la marca solicitada pueda coexistir
pacificamente con la marca oponente, ya que la misma es una marca extranjera sin registro en nuestro
pais.../.. La solicitante SARA MARIA GAROFALO BENZA ya cuenta con registros en varias clases con la
denominacion GAROFALO, por lo que goza de un derecho adquirido, ™ «---«==--sr=ssmmssrmraemmmmcm oo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, PASTIFICIO LUCIO GAROFALO, S.PA y
manifiesta: *(...) S/ bien es cierto que mi mandante no posee registro alguno en nuestro pafs, no es menos
cierto que pasee registros concedidos en varios paises del mundo como ser ITALIA (su pais de arigen),
Espania, Union Europea, Kenia, Australia, Canadd, Argentina, Venezuela, Brasil, Suiza, China, Japon, ademds
de dos Registros internacionales, cuyas copias fieron arrimadas en la estacién procesal oportuna, los cuales
demuestran un reconocimiento y una notoriedad que convierten a las marcas GAROFALO y LUCIO
GAROFALO en marcas notorias.../.. Nadie tiene derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una
marca, lograda por sus legitimos propietarios a través de la calidad de sus productos y de las sumas
invertidas en publicidad para hacerla conocer al piiblico consumidor. El hecho de pretender imitar una
marca y a través de ella, confundir a la clientela, constituye un acto de enriguecimiento sin causa, un
indebido y un acto juridico ilicito contrario a la ley y a las buenas costumbres segtin lo tiene establecido e
art. 1817 del Codigo Civil/.. Los registros extranjeros demuestran que mi mandante ya posee ;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 73 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GAROFALOQ", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19500/2015, SOLICITADA POR SARA MARIA
GAROFALQ BENZA. ++++s=sesssessenmsmmsarmmmmrmomeeienae

adquirido sobre la marca GAROFALO y sobre su variante LUCIO GAROFALO, que la convierten en legitima
propietaria de dicha marca, ademas que la denominacion GAROFALO es parte de su nombre comercial , por
lo que no puede concederse el registro de una marca que constituya una vil imitacion y reproduccion de las
mismas. No debe ser olvidado que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por terceros, sean
estos funcionarios publicos o sean particulares.../.. Las denominaciones enfrentadas son idénticas, desde
todos los planos, ademds de que se encuentran en la misma clase, hecho que contundentemente demuestra
que ia marca GAROFALO solicitada por la adversa en la clase 30, carece de los requisitos de novedad y
originalidad"../.. Sin lugar a dudas la existencia de una marca que reproduzca totalmente la marca
registrada en el extranjero por mi representada, denominacion que ademds forma parte de su nombre
comercial indefectiblemente hard que las mismas sean confundibles y directamente asociables entre si../..
Por lo tanto ruego al Serior Director de la Propiedad Industrial, oportunamente dicte resolucién revocando
e L o T B L [ s ) R —

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N° 73 de fecha 27 de febrero de 2019, -------- - se e mmmmmmmmmmee el

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca GAROFALO, solicitada en clase 30, con la oponente GAROFALO,
marca Ex[—ranjerar ..................................................................................................................

Que, si bien la apelante basa su oposicién en la marca GAROFALO, registrada en Italia, Espafia, Suiza,
Japon, China, Brasil entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros paises,
mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual
debilita su pretension de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha
acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro pais, requisito éste ineludible para
que la oposicién prospere. Por tanto las posibilidades de confusion con una marca que no tenemos en el
pais, 58 ven totalmente nulas. -« ccoms e s s s e

Recordemos que el articulo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: “La prelacién en el derecho a obtener el
registro de una marca se determinard por la fecha y hora presentada ante la Direccion de la Propiedad
Industrial”. Siendo asi, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencion del
registro de su marca en el Pais. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Territorialidad, el cual supone que la proteccién que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
pais en que ella estd registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la
proteccion sobre la denominacion en pugna.--«-««--ss--« e

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: “El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozari de las garantias que esta ley le otorga, ung

Siguiendo con el andlisis, en cuanto al aspecto ortogrifico entre *"GAROFALO" y |la marca | oponente
“GAROFALO", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, ho
necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor, pues en la maqrmiadmhntad"a
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 73 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "GAROFALO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 19500/2015, SOLICITADA POR SARA MARIA
GAROFALQ BENZA. ----nvsseasnsasnsasasansnsansnsnnsnsamsnsasasensssanansssnmease s s snanes

GAROFALO, la expresion constituye parte del apellido del solicitante. El solicitante SARA MARIA
GAROFALO BENZA, al ser titular del apellido “Garofalo”, tiene un interés legitimo y personal en utilizar su
nombre en la marca "GAROFALO". Este uso esta respaldado por su derecho inherente a utilizar su propio
apellido para identificar su empresa y productos. Ademas, el uso de su apellido en un sector especifico del
mercado esta respaldado por principios legales y precedentes que reconocen el derecho de una personaa
utilizar su nombre propio en actividades comerciales.--—-------s-sssroresre

Que, por dltimo, SARA MARIA GAROFALO BENZA cuenta el registro marcario de la marca
GAROFALO, Registro N° 402618 para la clase 43, Registro N* 402617 para la clase 41, Registro N° 402615 para
la clase 35, Registro N* 402616 para la clase 38, Registro N® 402614 para la clase 16. En ese sentido, constituye
una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominacién y con la
presente solicitud solo pretende registrar la marca que ya le pertenece en otras clases.------c--eooocmeacemcanaes

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca
solicitada “GAROFALO" no causaria riesgo de confusién o de asociacion con la marca oponente, asi como
tampoco menoscabaria los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolucian
USRS C R w—

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resoluciéon N* 73 de fecha 27 de febrero de 2019 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigios0s, -«=scesssoemmmmmmmmmm e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“GAROFALO", clase 30, Expediente N° 19500/2015, solimtada por la firma SARA
MARIA GAROFALO BENZA. - --+-scrs-sssmmrmsmsmsserere oo s ¥ r/‘ﬁ ---------

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula. -----===s=srsrrarensmmanensecns [- ------- \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE
N® 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERI] B.V.--+-s-s-s-s-ssssssasusurasasasaresssmmsmssssmsmenensnsnssens

f ML
Asuncién, Ld NUY LUk

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por los representantes convencionales de
ANHEUSER-BUSCH, LLC., en contra de la Resolucién N° 1147 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LILEIOS0S, ¥ -=srersses s i st st ne e s s e s s

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de
ANHEUSER-BUSCH, LLC,, ¢ interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 1147 de fecha 31
de octubre de 2022, dictada por la Direcciéin de Asuntos Marcarios Litigiosos, --=-====s=s=sssssssmemmemmmems

Que, en fecha 30 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso
intcrpuestﬂ_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 01 de febrero de 2023, el representante convencional de ANHEUSER-BUSCH, LLC.,
expreso agravios; en fecha 23 de mayo de 2023, se presenta la representante convencional de AMSTEL
BROUWERI] B.V. y contesta el traslado de expresion de agravios y en consecuencia llama autos para
resolver en fecha 03 de junio de 2023, ------ o me e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna A 1870
AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY (marca solicitada) vs. MICHELOB ULTRA (marca oponente) ,
en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto
visual, como asi tambien en el aspecto fonético e ideoldgico.../.. La marca solicitada se halla compuesta por
siete vocablos; el elemento en comiin con la marca oponente es ULTRA; el cual también es utilizado por
otras denominaciones marcarias registraclas en la clase 32, entre ellas: KAISER ULTRA CERO, MONSTER
ENERGY ULTRA o DOBLEE ULTRA CERO"../.. Aunque compartan el término ULTRA, existen diferencias
notorias entre los otros elementos que conforman las denominaciones marcarias enfrentadas; ademis
como se mencionado existen otras marcas registradas que utilizan como parte de su denominacién el
vocablo ULTRA y que se hallan coexistiendo en el mercado, por tanto se puede colegir que la marca
solicitada también podrd coexistir pacificamente../.. Por todo lo expuesto esta Direccion concluye que fa
oposicion debe ser declarada ImpProCeaente ™ s «x e e i

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANHEUSER-BUSCH, LLC., y manifiesta: *(..) La
Resolucion recurrida rechazé la oposicion deducida contra la solicitud de registro previo de su marca
"MICHELOB ULTRA” clase 32, propiedad de ANHEUSER-BUSCH, LLC..../.. La marca solicitada reproduce
gramatical y fonéticamente el componente “ULTRA™ que forma parte integrante de su marca "MICHELOB
ULTRA"./.. La des::‘arad.'i imitacion de J‘m envases, sean estas botellas, latas y en general el "TRADE DRESS",

solicitada existird no sr:ufo un excesivo riesgo de confusion para los consumidores _
uremediable perjuicio al patrimonio de mi mandante.../.. Perdida en la distintividad arga../. La
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE
N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERI] B.V,--=---crcretrttesesmscsmsmmmnmmnsnsemsesenemenenmemenenee-

solicitud de la marca cuenta con diferentes caracteres en su estructura gramatical que la hacen parecer
distinta../.. No es mds que una argucia engafiosa.../.. Para intentar registrar una marca que es de extrema
semejanza a la ya registrada por mi mandante../... La solicitante sin ningin escripulo intenta replicar en su
solicitud la MISMA DENOMINACION ...{... En verdad predomina caracteres de una solicitud denominativa y
en el loge asi como es puesta a disposicion del publico consumidor con letras destacadas la marca "ULTRA”
/- La palabra ULTRA creacion de mi mandante, fue creada para referir el concepto de bajo en calorias,

puede apreciarse el RIESGO DE CONFUSION.../.. Por tanto, pido a la Sefiora Directora General, dicte
resolucion revocando fa resolucion recurrida en todas sus PAITES. " o mmmeme st sttt

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice: *(...) Pues la marca cuyo registro se peticiona en estos
autos es comercializada con elementos distintos a los que integran y distinguen a las marcas oponentes../...
Debido a las claras diferencias existentes entre las marcas MICHELOB ULTRA y MICHELOB ULTRA Y
ETIQUETA de propiedad de la eponente y la marca A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y
ETIQUETA de mi representada, desde una perspectiva visual, la impresion general de los signos es
notoriamente diferente.../... Es JUSTAMENTE ante una vision de conjunto, sin desmembrar artificiosamente
las denominaciones en pugna cuando puede ser apreciado que ellas son claramente distinguibles, teniendo
solo en comiin el término ULTRA../.. Comeo bien lo reconoce la oponente, la marca A 1870 AMSTEL BIER
ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA cuenta con diferentes caracteres en su estructiura gramatical, es
decir, con varios diferentes elementos integrantes.../.. Mi mandate ya tiene registrada la marca AMSTEL en
la clase 32, seguin el Registro N° 531300/2021. es renovacion del Registro N* 351212/2011, asi como la marca A
AMSTEL 1870 Y ETIQUETA, segtin el Registro N° 515087/2020.../..Mi mandante ya posee en nuestro pais una
familia de marcas con el vocablo "AMSTEL", el cual es la parte principal de su nombre comercial.../.. De la
existencia de los registros extranjeros se desprende como consecuencia que mi mandante ya posee un
derecho adquirido sobre tal denominacion..... La existencia de registros extranjeros demuestra que mi
mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca AMSTEL ULTRA que la convierten en legitima
propietaria de dicha marca../...Mi mandante no necesita apropiarse del prestigio ni de la fama ajenos pues
desde 1870, Amstel ha elaborado una cerveza de alta calidad../... AMSTEL se encuentra disponible en todos
los continentes, alcanzando un volumen de 14,5 millones de hectolitros al afio y siendo comercializada en
mis de 115 mercados alrededor del mundo..... Por tanto peticiono a la Seiiora Directora General, dicte
resolucion confirmando en todas sus partes la Resofucion N° H47/2022.----«----rssssusemsssonmsmseessannnansans

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya
existente (oponente), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre 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 "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA” (soli
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE
N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERI] B.V.-------+--s-s-ssresrsesesesammmmsmrsmsmemmnemrmsmeemanres

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar
que existe algin riesgo de Confusian. -« e s

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

Que, adicionalmente, esta Direccion 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 utilizario
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas Mmarcas searn
confundibles.™ Asi, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la
halanza a favor de la oposicion planteada, més atin teniendo en cuenta los demds elementos analizados en
CONjUNEO en |a Ppresente reSolUCION, <=« s e s e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones A 1870
AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA (solicitada), y MICHELOB ULTRA (oponente), se
comparte el vocablo “ULTRA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares.
En ese sentido, segin la biisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se
encuentran registradas las marcas: KAISER ULTRA CERO, Registro N*® 463474 a nombre de Cervejarias Kaiser
Brasil 5.a; DOBLEE LILTRA CERO, Registro N° 427712 a nombreBrumado S.a.; MONSTER ENERGY LULIRA,
Registro N® 517662 a nombre Monster Energy Company, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de

las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente,-««---s«essseesemm e

Que, siendo asi, el vocablo "ULTRA” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el andlisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuandoe Ja marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderi a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comiin o necesario en el comercio”. Asi las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolucién
recurrida, ello implicaria permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre competencia en el
mercado dispuesto en la Constitucion Nacional, Art, 107, - -eeees s et

En sintesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararla
son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparacion. Pok tanto
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacifica en el registrosaarcapio nacignal.--
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE
N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERI] B.V.-++rssssesscsssassssucsssusnsnnensanensanaacsssssssnssnsssans

Que, luego del analisis de autos, tras la busqueda en el sistema informatico de marcas, no podemos
dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N°® 531300/2021 de la marca
AMSTEL, para la clase 32, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N° 515087/2020 de la
marca A AMSTEL 1870 Y ETIQUETA en la misma clase 32. Los mismos constituyen una prueba de que el
solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra AMSTEL y con la presente
solicitud solo pretende registrar una marca mas. Al respecto, el Codigo Civil determina en su Articulo 2 que
“las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos”.
Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la proteccién de una marca que ya le
PE“E“ECE_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita "EA 1870 AMSTEL
BIER. ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", constituye a su vez la razon social de la firma solicitante,
AMSTEL BROUWERI] B.V; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razon social que presenta la
firma propietaria. A ese respecto, se sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso publico. En ese sentido,
estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no
podria existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre
TN ] om0 0 A e o

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1147 de fecha 31 de octubre de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIgIoS0s, «=--seseessmemmiomimimeme i sicisanisssnses

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca “A 1870
AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N®
88601/2020, solicitada a nombre de AMSTEL BROUWERI[ BV gercesemmmceicnananns

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédula, «-=-=--==s-sxsssereseccaane [ RN SN—,. V—
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “NATURE'S
TABLE™ CLASE 31, EXPEDIENTE N* 60723/2022, SOLICITADA POR MARS, INCORPORATED. === =n==cxneeeweeme-

Asuncion, 78 024

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de la firma MARS,
INCORPORATED. contra la Resolucion N° 98 de fecha 08 de enero de 2024, dictada por la Direccion de
Man—_—;"g_ :I.r: ...........................................................................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 19 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma MARS,
INCORPORATED. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 98 de fecha 08 de enero de
2024, en el expediente de solicitud de registro de la marca "NATURE'S TABLE”, clase 31.<----seerseeseeeememev

Que, por proveido de fecha 14 de marzo de 2024 se concedit la apelacion interpuesta, expresando
agravios el apelante en fecha 23 de abril de 2024. Esta Direccion llamé Autos para Resolver en fecha 29 de
Al B I = nt m oo e s s e i i e A S S e T

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida considera: (...) Que, habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca “DE LA NATURALEZA A SU
MESA (SLOGAN)", registrada con el niimero 430043 en fecha 29 de septiembre de 2016 a favor de London
Import S.a., Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas. no podrin tener coexistencia
pacifica en una misma clase sin crear riesgo de confusion entre los consumidores: por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (..)"--------eresceccacaes

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos *(...) Al realizar un cotejo entre la marca
solicitada y las marcas antecedentes, debemos tener siempre en cuenta que ellos deben realizarse desde
una vision de conjunto../... Es observable que en la comparacion supra efectuada, las marcas en cuestion
cuentan con un sole elemento en comun, que resulta ser la raiz NATUR.../... Siguiendo el criterio particular
utilizado en este caso, realizando una traduccion al espariol de la marca solicitada, la misma seria MESA DE
LA NATURALEZA, mientras que la marca registrada es DE LA NATURALEZA A SU MESA../.. La marca
analizada debe ser analizada tal cual como fue solicitada../.. El hecho de que la marca solicitada se
encuentre limitada para cubrir determinados productos especificos en la clase 31, elimina el riesgo de
confusion entre las marcas, puesto que el consumidor al verse en la necesidad de adquirir un determinado
producto, simplemente no comprard otro que no responda la necesidad que pretende satisfacer../.. Con
base a las consideraciones presentadas, ha quedado claramente demostrado que la marca solicitada por mi
mandante, retne integramente los requisitos necesarios para la viabilidad del registro marcario y no
representa un impedimento para la coexistencia pacifica con la marca anteriormente registrada.”--------v=-+=-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto contra la Resolucion N° 98 de fecha 08 de enero de 2024, -««x«ceeemmmmmmmmesssicacioec e

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 430043
de la marca “DE LA NATURALEZA A SU MESA (SLOGAN), clase 30, se ha corroborado que dicho registro ha
sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 764 de fecha 04 de septiembre de 2024 euya pa
resolutiva dispone: "I. HACER LUGAR a la accion sobre CANCELACION DE REGISTRO DE ARCA PO
FALTA DE USO promovida por la firma MARS INCORPORATED contra la firma LONDON IMPO! Wye
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA “NATURE'S
TABLE" CLASE 31, EXPEDIENTE N° 60723/2022, SOLICITADA POR MARS, INCORPORATED..-----------==-2s=---

consecuencia; 2. ORDENAR la declaracion de la cancelacion de los registros de marcas "DE LA
NATURALEZA A |SU MESA (SLOGAN)" clase 30 (treinta), bajo el N® 430043, asi como de los registros
anteriores N® 280856 y 183257, habiéndose comunicado dicha decision a esta institucion mediante oficio N°
24560528 de fecha 27 de mayo de 2024, st s et e s e et s s St

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, y no encontrindose la solicitud
de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la prosecucion de tramites para el registro de la
MATCA SOHCItAT A, ~ - oo mm e e i sassEssssErE s

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

ATt 12 REVOCAR la Resolucion N° 98 de fecha 08 de enero de 2024 dictada por la Direccion de
Marcas, en la solicitud de registro de la marca “NATURE'S TABLE", Acta N® #0723/2022,
clase 31, presentada por MARS, INCORPORATED, -=+=+-=s=sssassssrmmamrmnsransnsasnsnnnes e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *"NATURE™S
TABLE", Acta N° 60723/2022, clase 31, presentada MARS, INCO R oo~

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. --+-+--++ssssssssnsmsrssnsanmansarssnnansnsssnnrecnsshnes Ry sgpnaneomghonfoncnnncemeeec oo
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