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Resorución..--07 5 B
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 

^OT4,DICTADA 
POR LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "cRUpO MARCAT ESTUDIO IURIDICO Y mQUETA.', CLASE 45, EXPEDIENIE N' 05986/2023 A
NOMBRE DE CESAR MARCELO BEM]|EZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ.-

Asunción, 0g 0[T 2021-

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ADA NELLY

TORRES DE CENTENO en contra de la Resolución N' 357 de fecha 29 de abril de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de ADA NELLY TORRES

DE CENTENO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 357 de fecha 29 de abril de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de junio de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de julio de 2024, el representante convencional de ADA NELLY TORRES DE

CENTENO expresó agravios; en fecha 14 de agosto de 2024 el representante convencional de CESAR

MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ contesta la expresión de agravios. Esta

Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de

las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GRUPO MARCAT ESTUDIO IURÍDICO Y
ETIQUETA y la marca oponente MARPAT gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las

similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de

diferentes maneras, la solicitud solicitada es una denominación compuesta que consta también de las

palabras ESTTJDIO JURÍDICO, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de

palabras hacen una marcada diferencia entre las mismas.../... De los argumentos esgrimidos por las partes

podemos deducir en primer lugar que los solicitantes ya son titulares de las marcas MARCAT LOGISTIC

GROUP en las c/ases 35, 36 y 39; Registro Nos 497.367, 497.365 y 497.j66 respectivamente, con lo cual es

oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo
asÍ, la cuesüón nos queda claro que los solicitantes pretenden ampliar el ámbito de protección.../... También

es importante mencionar el derecho adquirido de un marca registrada se refiere al conjunto de derechos

exclusivos que obüene el titular de un marca comercial una vez que esta ha sido debidamente registrada, en

ese sentido el solicitante cuenta con un derecho exclusivo sobre el liügio.../... La marca solicitada posee un
diseño disüntivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... Esta Dirección. considera que la
marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido
a que la solicitud reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro.../...Consecuentemente

corresponde no hacer lugar a la oposición deducida. --------'-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ADA NELLY TORRES DE CENTENO y manifiesta:

"(...) El Art. 1 de la Ley de Marcas N" 1294/98 establece claramente que las marcas son signos que sirven para
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POR LA CUAL SE CONFIRN,ÍA LA RESOLUCIÓN N' 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE IO}4,DICTADA POR I-A
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE
LA MARCA "GRUPO MARCAT ESTUDIO IURIDICO Y mQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N. 05986/2023 A
NOMBRE DE CESAR MARCELO BENMZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ..

posibilidad de confusión o asociación entre dos marcas.../... Oicha restricción se halla prevista en el Art. 2,

Art. 6 y Art. 15 de la Ley de Marcas.../... Es evidente que uno de los objetivos de nuestra legislación marcaria
es preservar el derecho del titular de marcas registradas, evitando el registro por un tercero de una marca
similar, confundible o asociable a aquella.../... Como es sabido, el elemento más importante es el que queda
en la mente del consumidor, que en este caso es MARCAT,../.. De la propia etiqueta que forma la marca se
desprende claramente cuál es el elemento principal dentro de la estructura marcaria, pasando los demás
elementos a un plano totalmente secundario e irrelevante para el consumidor.../... nstá demás mencionar
que si una Persona recomienda a otra los servicios jurídicos prestados bajo la marca hoy cuestionada, la
misma se limitará a recomendar MARCAT dejando de lado las demás palabras, pues las mismas solo hacen
referencia al tipo de servicios que se presta bajo esa marca.../... El hecho de que MARCAT se halle registrada
en su forma denominaüva en las clases 35, 3ó y 9, no es argumento suficiente para sostener que el registro
de la marca en clase 45 no significa un beneficio indebido a favor de los solicitantes.../... Definitivamente la
confusión significará un perjuicio para mi parte y un beneficio indebido a los hoy solicitantes.../... El estudio
MARPAT se halla en el mercado hace más de 20 años, üempo en el que se hizo notoriamente conocida en el
ámbito marcario legal , gozando en consecltencia del benefrcio que la ley otorga a las marcas notorias.../...
Por tanto, a la Señora Directora solicito dicte resolución revocando en su totalidad la Resolución No
357/2024.---

Que, contesta la expresión de agravios CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS
GIMENEZ y, entre otros argumentos, expresa: "La Resolución N" 357/2024 contra la cual se alzara en
apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... No incurre a
errores de forma y ni de fondo al juzgar la cuestion debatida.../... No existe riesgo de confusión y similitud
entre las denominaciones en pugna, dado que a simple vista NO se puede colegir la confundibilidad de las
mismas.../... La marca oponente carece de similitud e igualdad a nuestra marca MARCAT (la cual se origina
de la unión de dos iniciales de los nombres de los titulares, Marcelo y Catalina) que al ser pronunciados no
Poseen semejanza alguna con la denominación "Marpat" (marcas y patentes), denominación simple en
donde tanto visual y gramaticalmente difiere totalmente d ela marca solicitada, no encontrándose así
ningún parecido, semejanza ni tampoco riesgo de confundibilidad entre ambas, las desinencias son
totalmente diferentes.../... ta denominación GRLIPO MARCAT ESYUDIO IURIDICO Y ETIeLLETA no
constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca concedida por lo que no podrá
conllevar a la confusión entre el público consumidor.../... Las marcas impactan de manera distinta en la
mente de los consumidores por las razones indicadas,/., El público interesado o consumidor al fijarse en la
marca GRUPO MARCAT y su novedoso logotipo podrá diferenciarla de la marca MARPAT además de
guardar relación con nuestra mara MARCAT LOGISTIC GROUP que ya tenemos debidamente registrada en
fres clases,' 35, 36 y 39 razón por la cual ya contamos con derechos adquiridos sobre la citada marca.../,. por
tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando
en todas sus partes la citada resolucióm

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRUPO IURIDICO MARCAT ESTUDIO IURIDICO y ETIeUETA"
(solicitada) y "MARPAT' (oponente)

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas GRUpo IURIDICO
JURIDICO Y ETIQUE"IA, clase 45 (solicitada) y MARPAT, clase 45 (marca base de oposi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿. RESOLUCIÓN N" 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 
^OI4,DICTADA 

POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',GRUPO MARCAT ESTUDIO IURIDICO Y ETIQUETA" CI-A,SE 45, EXPEDIENTE N'05986/2023 A
NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ..

inrciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión
de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo
objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera,
corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser

confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
típicas, la impresión general y los principales elementos del signo'r En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: --------

GRUPO MARCAT ESTUDIO IURIDICO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
(marca oponente)MARPAT

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen
similitudes entre sí -MAR-, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una denominación
compuesta,'mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo. Se observa claramente que
sus desinencias CAT y PAT logran una distinción efectiva desde el plano visual como asÍ también elplano
conceptual y fonético. La solicitud consta también de las palabras GRUPO- ESTUDIO JURIDICO y es asÍ que

en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista

una confusión entre dichas marcas.

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. a AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para

inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos

analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna GRUPO MARCATESTUDIO

IURIDICO Y ETIQUETA (solicitada), y MARPAT (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo
fonéticamente disÍmiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual.-

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de Ia otra,

auditivaquegeneranambasesbastantedisÍmil.

Cnsraldo
t,t,encrrllntc¡ina
¡r ¡c I¡rpiid¡d I¡dusri¡i' BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Arres. 1946.

':Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
ion,t O, aril,a,Jrr,,[l*li
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POR I¿. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 357 DE FECHA 29 DEABRIL DE }O}4,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',GRUPO MARCAT ESTUDIO IURIDICO Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N. 05986/2023 A
NOMBRE DE CESAR MARCELO BENTTEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ..

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 extensión de la
construcción de la marca solicttante, genera otro impacto, muy diferente al de la marca oponente y bajo
ningún concepto podrÍan causar confusión en el público consumidor, tal y como se puede apreciar en el

siguiente cotejo:

marca solicitada

GRUPO

marcaregistrada

_MARCAT
ESTUDIO JUR¡DICO

Que, por último, tal y como lo menciona el solicitante, CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y
CATALINA DAVALOS GIMENEZ cuenta el registro marcario de la marca MARCAT LOGISTIC GROUP,

Registro N" 497.367, para la clase 35; Registro N' 497.365, para la clase 36 y Registro N' 497.366, para la clase

39.En ese sentido, constituye una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha
denominación y con la presente solicitud solo pretende registrar la marca que ya le pertenece, en otra clase,

la 45.--------

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su

conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
considera que la marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

ArL le

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I¿. PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRN{AR la Resolución N" 357 de fecha 29 de abril de 2024 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
'GRUPO MARCAT ESTUDIO ]URIDICO Y ETIQUETA", clase 45, Expediente No

0598612023. solicitada a nombre de CESAR MARCELO BENffiZ DAVALOS Y
CATALINA DAVALOS GIMENEZ

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución..-07 5 I
POR LA CUAL SE REVOCA EL DISfAMEN DE MARCAS N' II1I54 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA pMnCCTÓN DE MARCAS EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA "SMARTSELECT Y ETIQUE"IA" CLASE 01, EXPEDIENTE N' 110423/2022 SOLICITADA pOR

AGROENZ\IvÍAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPIAL VARIABLE.-

Asunción, 0 I 0ii 2021+

MSTA: La solicitud de registro de marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", Acta N' llO423lZO22,

clase 01, solicitada por AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION
DE CAPITALVARLABLE yi ---------

RE S U LTA:

Que, en fecha 3l de octubre de 2022 se presenta AGROENZYMAS RETENUM, SOCIDAD ANONIMA
PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE y solicita el registro de la marca "SMARTSELECT Y
ETIQUETA", para amparar productos de Ia clase 01. ----------

Que, en fecha 02 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 111154 por la Dirección de Marcas,

favorable a Ia concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de

solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", Acta N" 110423/2022, clase 01, solicitada por
AGROENZYMAS RETENUM, SOCIDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE,

con Dictamen de la Dirección de Marcas N" 111154 de fecha 02 de enero d82024, favorable a la emisión de la
respectiva Resolución de Concesión.-----------

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

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

presenta para amparar productos de la clase 0l tales como: "Productos químicos para la agricultura, abonos,
fertilizantes y reguladores de crecimiento vegetal,".-----------

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' Iz94l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan

talio
rl nterina
d¡d Indu¡rri¿l

'ArtÍculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registr
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún
titular de la marca registrada.

consentimiento del

derecho a constituir una marca.
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N' IIII54 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "SI{ARTSELECT Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIEN1E N" 110423/2022 SOLICmADA pOR
AGROENZIIVIAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARLABLE.-

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

Que, al analizar la denominación "SMARTSELECT Y ETIQUETA", se advierte que la misma se

encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "Se/ección inteligenfe'. Ahora bien, tanto la
doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad
de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las

palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado,
es decir, si son conocidas por el consumidor. ------------

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación
espontánea se puede adverür el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés2.

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
"art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea elnombre genérico o designación del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para califrcar o describir alguna
caracterÍstica del producto o servicio".---

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál serÍa la distintividad que ostentaría
como marca la denominación "SMARTSELECT Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una
selección o elección basada en inteligencia, Por lo tanto, el nombre describe el propósito del producto en
lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "SMARTSELECT" deberÍa contener otros
elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "SMARTSELECT"-
(Selección inteligente) para productos relacionados precisamente para Productos quimicos para la
agricultura, abonos, fertilizantes y reguladores de crecimiento vegetal, no se podrÍa considerarla un signo
capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.---------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la mismg,ll¡
lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de un«iñarca
significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir caracterfü.r. f

2 
Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P.75.-

!a ley
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" I1I154 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "SMARTSELECT y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 110423/2022 SOLICITADA POR

AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANOMMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE..

usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además

por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, esta Dirección considera que Ia denominación "SMARTSELECT Y ETIQUETA" no ofrece ningún
elemento distintivo para los productosofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para

convertirse en marca.- -

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del

Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos

insuperables para que la solicltada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2o incs. e) de la Ley N" 1294198 de

Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el

menor análisis.

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose

realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 111154 emitido por la Dirección de

Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

Art. le

Art.2e

Art.3s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 111154 de fecha 02 de enero DE 2024 dictada
por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de Ia marca "SMARTSELECTY

ETIQUETA', clase 01, Acta No lIO4Z3l2O22, solicitada a nombre de POR

AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION

DE CAPTTALVARIABLE.

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SMARTSELECTYETIQUETA', clase

01, Acta N" 110423/2022, solicitada a nombre de AGROENZYMAS RETENUM,

SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE.--------

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y
ETIQUETA", clase 01, Acta N' 110423/2022, solicitada a nombre de AGROENZYMAS

RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL

Art.4e
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N" II1I54 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024
DISIADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA "SMARTSELECT Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 110423/2022 SOLICnADA pOR
AGROENZ\1vÍAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPIIAL VARIABLE.-
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Resorución.'-0J 6 0
POR I¿, CUAL SE REVOCA I.¿. RESOLUCIÓN N' I}46DEFECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, DI TADA POR
LA DIRECCIÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'YEZZY
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 3626412012 A NOMBRE DE WORDEN ENTERPRISES, INC.----

Asunción, I t Lii.T 2Ü2(

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WORDEN

ENTERPRISES, INC. en contra de la Resolución N" 1246 de fecha 06 de noviembre de 2013, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de WORDEN

ENTERPRISES, INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1246 de fecha 06 de

noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de junio de 2014 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha t8 de julio de 2014, el representante convencional de WORDEN ENTERPRISES, INC.

expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 19 de agosto de 2014.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca YES, registrada
con el número 273996 en fecha 29 de noviembre de 2004 a favor de CHIN LI, CHAN; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica en una
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley N" 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WORDEN ENTERPRISES, INC. y manifiestat "(...)

Conforme a este criterio general, al realizar el análisis, tenemos que las marcas en cuestión son claramente
distinguibles, por lo que lo afirmado por la A-quo es totalmente erróneo y se aleja de la realidad de los

hechos pues a simple vista la marca solicitada "YEZZ" se diferencia de la registrada YES.../... El elemento
diferenciador visual entre las marcas conforntadas es contundente, cabe destacar qie tanto la marca

solicitada como la marca antecedente van acompañadas de etiquetas originales y especÍficas que le otorgan
suficiente carga distintiva entre ellas.../... Debe destacarse que la denominación solicitada por mi
representada ha sido registrada en varios paises.../... N pretender presentar la solicitud de registro en el
Paraguay, simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en otros paises del mundo, a

nuestro país.../... Es importante mencionar que los propietarios de las marcas citadas como antecedentes
para el registro de la marca de mi representada, no han deducido oposición en virtud del derecho que le
otorga el Art. 15 de la Ley de Marcas, en contra del registro de mi principal en su debido tiempo.../... Ello
demuestra que los ütulares de las mismas no consideran que la solicitud de mi principal sea un obstaculo
para la convivencia pacÍdica con su marca.../... Por tanto, en base a lo brevemente
Director respetuosamente pido, revocar oportunamente en todas sus parfes la 6$AIüAI
improcedente..----------- ------ - --#§-:.-'':

't# lt
i ;;' il=
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ResoluciónN' S;? U ffi
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I246DEFECHA Oó DE NOVIEMBRE DE 2013, DISTADA POR
I-A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YEZZY
ETIQUEf,A',, CLASE 09, EXPEDIENTE N" 3626412012ANOMBRE DEWORDEN ENTERPRISES,INC.------------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si Ia marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de Ia DINAPI, el Registro No 273.996 de la marca "YES" a
nombre de CHIN LI, CHAN venció el 29 de noviembre de 2014, venciendo a su vez elplazo de gracia, y la
misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la
renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca 'YEZZ Y ETIQUETA", solicitada por WORDEN ENTERPRISES, INC.

Art.Ie

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1246 de fecha 06 de noviembre de 2013 dictada por la
Dirección de Marcas.-

Art.2e de registro de la marca

solicitada a nombre de

Art.3e NOTrFÍQUESE.-----------

Dire crole GcntÍ?i lnrcrinr
Dirccción Gt¡'er¡l dr Pft¡;rC:rd L:!:,::i;i
Ilirtctiór Nacianrl dc PrlpicdrJ Inrcl,ir:al

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud
'\EZZ Y ETIQUEIA", clase 09, Expediente No 3626412012,

WORDEN ENTERPRISES, INC.

Lflsr3ld

\
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Resorución." 07 [i i
POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N' 783 DE FECHA 27

DE DTCIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"CH4COMIEL",
CLASE 30, EXPEDIENTE N" 0332312020 SOLICIADO POR NUTRE PARAGUAY Sá"----------

Asunción, 0 g 0[l 2021'

MSTO: El recurso de aclaratoria Acta Ne 80804 presentado en fecha 16 de septiembre de 2024,

clase 30, solicitado por la representante convencional del oponente COOPERATTVA COLONIZADORA

MULTIACTTVA FERNHEIM LTDA., y; ------------

RE S U LTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin

embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de

que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la

decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,

Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio

procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, asÍ como para suplir las

cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.

Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin

embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podria consistir en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina

De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria üene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio

de celeridad)"'.- - - - - - -- -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el visto y el ler párrafo del resulta

por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente

PORTANTO,
LA DIF.ECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N' 783 de

fecha 27 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad
Industrial.--

Art.2' RECTIFICAR el Visto de la resolución referida donde se consignó co

recurso de apelación interpuesto por el representante convenci
PARAGUAY SA contra la Resolución No 42O de fecha 09 de juni
por la Dirección de Marcas, quedando de la siguiente

I FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia
Reposición y Aclaratoria. Pá9. 56.

\
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Resoluciónt.l'-[]
POR LA CUAL SE HACE LUGARAL RECTJRSO DE ACLARATORIA EN I-A RESOLUCIÓN N" 783 DE FECHA 27
DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE LA MARCA "CI{ACOMIEL",
CLASE 30, EXPEDIENTE NO O332312O2O SOLICITADO PORNUTRE PARAGUAY Sá"-..--.--..

apelación interpuesto por el representante convencional de COOPERATTVA
COLONIZADORA MUUIIACTIVA FERNHEIM UIDA. contra la Resolución N'420 de
fecha 09 de junio de 2022, dictada por la Dirección deAsuntos Marcarios Litigiosos.
Y el ler párrafo del Resulta de la resolución referida donde se consignó como: eue,
en fecha 15 de junio de2022 sepresenta elrepresentante convencional de lafirma
NUTRE PARAGUAY SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'
42O de fecha 09 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, quedando de la siguiente manera: eue, en fecha 15 de junio de 2022 se
presenta el representante convencional de la firma coopERATTVA
coLoMzADoRA MUUflACTIVA FERNHEIM tiIDA. e interpone recurso de
apelación contra la Resolución N' 420 de fecha 09 de junio de 2022, dictada por Ia
Dire c c i ó n d e As unto s M arc ari o s Li ti gi o s o s - - - - - - - ¡--!1r 

--
Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

)
Abg, Cla
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Resolución*'j/' Ü d
POR LA CUAL CONFIRMAN LAS PROVIDENCIAS DE FECHA 23DE OCTUBRE DE 2017 Y 25 DE OCTUBRE
DE 2017, DISIADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
sollcrruD DE REGISTRO DE L¿, MARCA',OLIMPIA Y ETIQUETA',, CIá,SE 03, E)(PEDIENTE N. 50305/2014,
SOLICTTADA POR CLTJB OLIMPIA -.

Asunción, 
100UT201/,

MSTO: el recurso de apelación inte¡puesto por la representante convencional de CLUB
OLMPIA en contra de la proüdencia de fecha 23 de octubre de 2Ol7 y 25 de octubre de 2017, dictada por Ia
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 03 de octubre de 2O23 se presenta la representante convencional de CLUB OLIMPIA e
interpone Recurso de Apelación en contra de la providencia de fecha 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre
de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 01 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 12 de diciembre de 2018, la representante convencional de CLUB OLIMPIA expresó
agravios; en fecha 03 de abril de 2Ol9,la representante convencional de Ia firma oponente presentó el
escrito de contestación de los agravios. En fecha 19 de agosto de 2019 se llamó Autos para
Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 23 de octubre de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos:
"Téngase presente el escrito presentado en fecha O3 de marzo de 2017, por la Abogada MARTA
BERKEMEYER y en consecuencia conceder el término extraordinario de pruebas, en la Solicitud de
Registro de la marca "OLIMPIA Y ETIQUETA, Acta N" 50305/2014, clase 03."----------

Que, por providencia de fecha 25 de octubre de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos:
"No ha lugar al pedido de caducidad según el escrito de fecha 03 de octubre de 2017, presentado por la
Agente Abg. OSCAR SCHOUTEN IUNGHANNS, en la solicitud de Registro de la marca OLIMPIA, Acta N"
50305/2014 clase 03, atendiendo al escrito de fecha 0i de octubre del 2017, presentado por el Agente la Abg.
MARTA BERKEMEYER. Prosígase con los trámites.'r--

Que, se agravia el apelante, CLUB OLIMPIA y manifiesta: (...) "Para Ia concesión del plazo
extraordinario se requerirá: a) que se lo solicite dentro de los diez primeros dias de noüficada la
providencia de apertura a prueba; y b) que en el escrito en que se pida se indiquen las pruebas que
hubieran de producirse y, en su caso, el nombre y domicilio de los testigos y los documentos que deban
tesümoniarse, mencionando los archivos o registros donde se encuentren.../... ¿, pesar de haberse dado
todos los presupuestos establecidos en la ley de 1294/98 de -Marcas y leyes afines.../... Se concedió un
término extraordinario de pruebas a favor de la oponente en forma totalmente irregular e improcedente.../...
Hemos dejado expresas constancias de que la adversa solicito elplazo extraordinario de
de 15 días de haber sido notificada de la apertura de la causa a prueba.../... Que elAbog.

*oil'{

Heisecke emite las providencias hoy recurridas, sobre la base del escrito presen

$
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Resotución.'-Ü fi :'
POR LA CUAL CONFIRMAN Iá,S PROVIDENCIAS DE FECHA 23DE OCTUBRE DE 2OI7 Y 25 DE OCTUBRE
DE 2017, DISTADA POR I¿. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE IÁ, MARCA 'OLIMPIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 50305/2014,
SOLICITADA POR CLUB OLIMPI.A..

supuestamente.../... Desde la fecha de presentación del escrito de la oponente.../... A la fecha de nuestro
escrito de caducidad de instancia y prosecución de trámites de la solicitud de registro han transcurrido en

exceso se¡s meses.../... El plazo por nuestra parte fue computado desde la fecha de presentación del escrito
de la parte actora de fecha 03 de marzo de 2017.../... La providencia de fecha 2i de octubre del año pasado
emitido por el funcionario Dos Santos.../.... Emitida en forma irregular e improcedente, tampoco subsana la
i nactividad de la op onente" - - - - - - - - - - -

Que, la representante convencional de Ia firma oponente presenta el escrito de contestación de la

expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Que la providencia de fecha 25 de octubre de 2017

dictada por el Actuario de Asuntos Litigiosos.../... Por la cual se establece "no ha lugar al pedido de
caducidad según el escrito de fecha O3 de octubre de 2017 presentado por el Agente Abog. Oscar Schouten

Junghans.../... Es ajustada a derecho conforme las reglas uniformes y pacíficas del ordenamiento jurÍdico en

materia marcaria. Por lo tanto la misma debe ser confirmada.../... Niego desde ya todo lo expuesto por la
firma solicitante en su escrito de expresión de agravios que sea expresamente reconocido por mi parte.../...

Contradigo totalmente estas afirmaciones, pues el término extraordinario fue correctamente concedido.../...
Debido a que fiti notificada de la apertura de la causa a prueba por cédula de fecha 15 de febrero de 2017 y
he solicitado el término extraordinario de pruebas el 03 de marzo de 2O17 a las O8:29:51, dentro delplazo
correspondiente, ya que el Art. 150 del Código Procesal Civil establece que "los escritos dirigidos a los
jueces y tribunales podrán presentar hasta las nueve horas del dÍa siguiente hábil siguiente al úlümo dÍa del
plazo fijado". N ser contado el plazo de diez días a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación,
esto es el 16 de febrero de 2017 y sin incluir el día inhábil del I de marzo de 2017, tenemos que el plazo
expiró el 3 de marzo de 2017 a las O9:00 AM.../... Se comprueba que la solicitud del término extraordinario a

nombre de mi representada fue presentada en debido tiempo y forma.../... He fundamentado la necesidad
de que se otorgue a mi mandante el plazo extraordinario de pruebas a fin de recopilar y presentar la
documentación extranjera que prueba los derechos del mandante sobre su maÍca OLYMPEA..../... También
lo entendió el Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos que por providencia de fecha 25 de
octubre de 2Ol7 me concedió el término extraordinario solicitado"...(...)--------

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

Al analizar la fecha de notificación al oponente en relación con la apertura de la causa a prueba, se

constata en el expediente que la cédula tiene fecha del 15 de febrero de 2017. Asimismo, la solicitud del

término extraordinario de pruebas, de acuerdo con nuestros registros informáticos, data efectivamente del

03 de marzo de 2017 a las 08:29:5I horas.-----

Que, siendo así, a esta Dirección no le queda más que proceder conforme a las constancias

documentales que existen en el expediente y tras realizar los cálculos pertinentes desde la notificación de

apertura hasta la presentación de la mencionada solicitud, Ia misma se encuentra dentro del plazo

correspondiente, tal como se establece en el ArtÍculo 150 del Código Procesal Civil: %os escntos dirigidos a

los jueces y tribunales podrán presentar hasta las nueve horas del dÍa hábil siguiente al último día del plazo
fijado. Los que se presentaren después no serán admitidos".

Que, asÍ también, el ArtÍculo 256 del Código Procesal Civil enuncia:"Para la
extraordinario se requerirá: a) que se lo solicite de los diez primeros dias de noti,
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Resolución""-0J' ru

POR LA CUAL CONFIRMAN LAS PROVIDENCIAS DE FECHA 23DE OCTUBRE DEaOI7 Y 25 DE OCTUBRE
DEzorT, DISIADA poR LA omrcctóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA',OLIMPIA YETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N'50305/2014,
SOLICMADA POR CLUB OLIMPIA.--

apertura a prueba; y b) que en el escrito en que se pida se indiquen las pruebas que hubieren de producirse
y, en su caso, el nombre y domicilio de los testigos y los documentos que deban testimoniarse,
mencionando los archivos o registros donde se encuentren

Que, en ese sentido las normas citadas son claras; contabilizando el plazo de diez días a partir del dÍa

hábil siguiente a la fecha de notificación, es decir, el 16 de febrero de 2017, y excluyendo el día inhábil del I
de marzo de 2017, se concluye que el plazo expiró el 3 de marzo de 2017 a las 09:00 horas. Tras verificar estos

cálculos, se puede afirmar que la solicitud fue presentada en tiempo y forma, por lo que también
corresponde desestimar el pedido de caducidad de instancia presentado por el solicitante el03 de octubre
de 2017.-----

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 Dirección considera que corresponde confirmar laa

Providenciaa de fecha 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2017 emitida por la Dirección de Asuntos
Marcarios Liti giosos.--

otneccróH NAcToNAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de fecha 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2017,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--
Art.le

Art.2e REMITIR el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos a

conünúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca

ETIQUETA", Acta N" 50305/2014 solicitada en fecha I0 de noviembre de 2014

ArL 3s

fin de que

"OLIMPIA Y
por la firma

,$



DIRECCIóN NACIONAL DE

if ,\ GOBIERNO r¡u. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

,É, "\ PROPIEDAD
\ÉD INTELECTUAL

PARAGUAY

Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'185 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA',, CLASE 38, EXPEDIENTE N'41557/2019, SOLICTTADO POR CLAXSON
MEDLA, LLC.---------

Asunción, 1 , 0i,l 202(

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLAXSON MEDLA"

LLC. contra la Resolución N' 185 de fecha 06 de abril de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de mayo de ZO22 se presenta el representante convencional de la firma CLAXSON
MEDIA, LLC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 185 de fecha 06 de abril de 2022,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de marzo de2O23, el representante convencional de CLA)§ON MEDIA, LLC. expresó
agravios; en fecha 06 de junio de 2022, fue acusada la rebeldÍa del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que
dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 22 de junio de 2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Realizando el cotejo entre las mismas surge prima facie la

similitud entre las mismas, como así también las clases que pretenden proteger son muy semejantes, existe
una idenüdad ideológica absolutamente similar entre las marcas en pugna.../.. La marca VENUS de VENUS

COMUNICACIONES goza de notoriedad en nuestro paÍs, es muy reconocida a nivel nacional y destacada
por los consumidores.../... En tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

las prohibiciones esyablecidas en e1 Art. 2 inc. (g) de Ia Ley de Marcas.../... Existiendo una clara y evidente
relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al
seryicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca

pretendida por el solicitante es una copia.../... En atención a las disposlciones de la Ley de Marcas, la
oposición deducida deviene procedente."-'

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

manifestaciones realizadas por el inferior en su resolución aparte de ser totalmente erróneas nos sorprende
de sobremanera, sin embargo ante esto el Señor Director ha quedado en evidencia de que no ha realizado
un análisis real de situación, porque al afirmar que la marca de mi mandante es una copia de la marca base

de oposición ha demostrado que no ha leído los argumentos utilizados en la contestación de oposición, asÍ

como las pruebas arrimadas a autos, o simplemente ha hecho caso omiso a ellos.../... De ninguna manera la

marca de mi representada es ni puede ser una "copia" de la marca registrada por
COMUNICACIONES S.A. en todo caso esa afrrmación podrá ser considerada pertinente para la
que como hemos mencionado en el escrito de contestación mi representada ya posee el regi.

Bircc¡Írin Cl,,er,,l il, i,¡ao
llirecrio¡ )i:l:,r.¿l Ce p¡u,
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Resolución*'-ru)

POR I.¿. CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' I85 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VENUS Tv Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 41557/2019, SOLICITADO pOR CLAXSON
MEDIA" LLC.---------

maÍca VENUS SER/ES clase 38, y a estaba registrada en nuestro paÍs, bajo el Registro N" 170.i09 de fecha 21

de julio de 1994, venció l0 años después y por un error de su agente no fue renovada, asimismo posee a su
nombre el registro de la marca VENUS SERIE§ clase 41, Registro N" 455.732, dicho signo es un derecho
adquirido a favor de mi cliente, con más de l0 años de antelación a los registros invocados como base de
oposición.../... U¡ mandante es propietaria de la marca VENUS desde hace varios años en casi todos los
paÍses de Latinoamérica, como ya fue probado correctamente en la etapa probatoria.../... No solamente la
marca es notoria y sus servicios son utilizados y reconocidos de sobremanera del extranjero, sino también
claramente en nuestro pais.../... Mi representada ha probado a cabalidad todos los derechos adquiridos
sobre el signo VENUS, e inclusive su mejor derecho y con casi 20 años de antelación a los derechos
invocados por el oponente.../...E1 mero hecho de que compartan la clase no necesariamente significa que
los servicios están relacionados, si bien están en la misma clase 38, los servicios son muy distintos unos de
otros.../... Es totalmente evidente que el Sr. Director omiüó esta clara diferencia de servicios ofrecidos por
las marcas enfrentadas en el considerando de la resolución, perjudicando enormemente a mi cliente y
configurándose de esta forma la errónea aplicación de la norma en la resolución.../... Por lo tanto, ruego a la
Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas susparfes la Resolución N" 185/22 ." -

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas VENUS TV Y ETIQUETA clase 38 (solicitada) y
"VENUS MEDIA y RADIO VENUS TV", clase 38 (marcas base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de
las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como
es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta
instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado,
tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen
similitudes entre sÍ, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre
las mismas:

VENUSTVYETIQUEIA (solicitada), y
VENUSMEDIAyRADIOVENUSTV (marcaoponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonéüco como el gráfico, 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 distinción y posible coeistencia de las marcas en conflicto

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CLAXSON MEDIA, LLC. contaba con el registro
de la marca VENUS SERIES, clase 38, Registro N' 170309 de fecha 2I de julio de 1994 (misma
la oponente tiene su registro). En ese sentido, mal podrÍa el oponente alegar que se verÍa a
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Resorución.'-Üü ffi 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'I85 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "VENUS TV y ETIQUETA',, CLA,SE 38, EXPEDIENTE N'41557/2019, SOLICÍTADO POR CLAXSON

MEDIA, LLC.---------

eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que su momento ya coexistía con la misma

desde el año 1993. Asimismo, es importante destacar que la firma solicitante de registro, es titular de

registros en otras clases, con las cuales se encuentran coexistiendo también con la marca oponente. Entre

las marcas ya registradas por Ia solicitante se pueden citar: "VENUS SERIES", Clase 41, Registro N'455.732.

De ello se puede colegir que, la marca de la firma oponente, ya se encuentra coexistiendo con la marca
"VENUS MEDIA y RADIO VENUS TV" en la clase 38. Es asÍ que, sencillamente, el solicitante pretende
ampliar su protección con la denomrnación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la

marca oponente diciendo: "{Jn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Llna coexistencia en el mercado de dos

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la

mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.ú. -------

Que, si bien es cierto, las mismas se encuentran compartiendo el mismo nomenclátor, ésta Dirección
descarta toda posibilidad de confusión para el público consumidor, atendiendo que ambas servicios

pueden atraer a diferentes públicos según sus preferencias de consumo de contenido.------------

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

es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los

productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar

tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"z.

En ese sentido, la marca solicitada "VENUS TV", es un canal de televisión por suscripción premium
argentino de programación con contenido para adultos3 Que, de esta manera, tenemos que la marca

solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General

considera que Ia marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

Art.le REVOCAR la Resolución N' 185 de fecha 06 de abril de2022 dictada
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

' "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2ol7 -
2 Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distincüves", p. 18, Parfs, I984.
I httr¡s:,1cs.u ikipcdi¡.orgirviki Ncnus lc¡nal dc tclcvisi'16C391'83n)
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N. 185 DE FECHA 06 DE ABRIL DE}}}L.DISTADA PoR LA
DTRECCIÓN DEASUNTOS N{ARCARIOS LITIGIoSoS, EN ELExPEDIENIE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CL&SE 38, EXPEDIENTE N.41557/2019, SOLICITADO pOR CIá)§ON
MEDIA LLC.---------

DtREccróN NActoNAL DE
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PARAGUAY

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "]/ENUS
TV Y ffiQUETAu clase 38, Acta N" 4155712019, solicitada a nombre de CLAXSON

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----
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Resoluciónlr-I)J

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 186 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA a/ENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 41558/2019, SOLICITADO POR CLAXSON
MEDLA, LLC.---------

Asunción, 1 0 0il 2021

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLAXSON MEDIA,
LLC. contra la Resolución N' 186 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma CLAXSON
MEDIA, LLC. e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N' 186 de fecha 06 de abril de 2022,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de marzo de2023, el representante convencional de CLAXSON MEDLA, LLC. expresó
agravios; en fecha 06 de junio de 2022, fue acusada la rebeldÍa del representante convencional del
oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que
dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 22 de junio de 2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Realizando el cotejo entre las mismas surge prima facie la
similitud entre las mismas, como asÍ también las clases que pretenden protegeÍ son muy semejantes, existe
una identidad ideológica absolutamente similar entre las marcas en pugna.../.. La marca VENUS de VENUS

COMUNICACIONES goza de notoriedad en nuestro paÍs, es muy reconocida a nivel nacional y destacada

por los consumidores-./-. En tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

las prohibiciones esyablecidas en el ArL 2 inc. (g) de la Ley de Marcas.../... Existiendo una clara y evidente
relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al
servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca
pretendida por el solicitante es una copia.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la
oposición deducida deviene procedente.

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

manifestaciones realizadas por el inferior en su resolución aparte de ser totalmente erróneas nos sorprende
de sobremanera, sin embargo ante esto el Señor Director ha quedado en evidencia de que no ha realizado
un análisis real de situación, porque al afirmar que la marca de mi mandante es una copia de la marca base

de oposición ha demostrado que no ha leido los argumentos utilizados en la contestación de oposición, asi
como las pruebas arrimadas a autos, o simplemente ha hecho caso omiso a ellos.../... De ninguna manera la

ela Cristaldq
ieneral Intcr:inr
de Propicded IndL;srrirl

de PropiedrC irrikrtril

ya
la

marca de mi representada es ni puede ser una "copia" de la marca registraQa.

COMIJNICACIONES S.A. en todo caso esa afirmación podrá
que como hemos mencionado en el escrito de contestación mi representada {/a posee

rl' 'r:
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Resorución*'Sji tj 4
POR I.á. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 186 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", C[á,SE 41, EXPEDIENTE N" 41558/2019, SOLICITADO pOR CLAXSON
MED[4, LLC.---------

marca VENUS SERIES clase 41, Registro N' 455.732, dicho signo es un derecho adquirido a favor de mi
cliente, con más de 10 años de antelación a los registros invocados como base de oposición.../... U¡
mandante es propietaria de la marca VENUS desde hace varios años en casi todos los paises de
Latinoamerica, como ya fue probado correctamente en la etapa probatoria.../... No solamente la marca es

notoria y sus servicios son utilizados y reconocidos de sobremanera del extranjero, sino también
claramente en nuestro país.../... Mi representada ha probado a cabalidad todos los derechos adquiridos
sobre el signo VENUS, e inclusive su mejor derecho y con casi 2O años de antelación a los derechos
invocados porel oponente.../...E1 mero hecho de que compartan la clase no necesariamente significa que los
servicios están relacionados, si bien están en la misma clase 41, los servicios son muy distintos unos de
otros.../... Es totalmente evidente que el Sr. Director omitió esta clara diferencia de servicios ofrecidos por
las marcas enfrentadas en el considerando de la resolución, perjudicando enormemente a mi cliente y
configurándose de esta forma la errónea aplicación de la norma en la resolución.../... Por lo tanto, ruego a la
Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N" 186/22 ." -

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas VENUS TVY ETIQUETA, clase 41 (solicitada)
y 'VENUS MEDLA y RADIO VENUS T\I, clase 4l (marcas base de oposición), vemos que al iniciar el análisis
de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto,
como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir
si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, coresponde a esta
instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado,
tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen
similitudes entre sÍ, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre
las mismas:

VENUSTVYETIQUEIA (solicitada), y
VENUSMEDIAyRADIOVENUSTV (marca oponente)

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético como el gráfico, 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 distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CLAXSON MEDIA" LLC. cuenta el registro marcario de la
marca VENUS SERIES, clase 41, Registro N" 455.732 (misma clase en la que Ia oponente tiene su registro). En
ese sentido, mal podrÍa el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexisteeci
solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2017. Sencillament,
pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho,adqui

ici: Cri';:
rlflll!
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Resolución N' {§

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 186 DE FECHA 06 DE ABRIL DE2022, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
t-A MARCA'VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 41558/2019, SOLICITADO POR CLAXSON
MEDIA, LLC.---------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a

mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.a. -------

Que, siguiendo la misma lÍnea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún
más evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 4l con las

mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público
consumidor. ------------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,
es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: '?a anügüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"z.
En ese sentido, la marca solicitada "VENUS TV", es un canal de televisión por suscripción premium
argentino de programación con contenido para adultos3 Que, de esta manera, tenemos que la marca

solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
considera que la marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

REVOCAR la Resolución N' 186 de fecha 06 de abril de2O?2 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'VENUS
TV Y ETIQUETA, clase 41, Acta N' 4155812019, solicitada a nombre de CLAXSON

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. -- - - -

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
'? 
Mathely, Paul, "Le droit franEais des signes distinctives", p. 18, ParÍs, I984.

I httns /,/,.s t ikin¡di¡ oro/u,iki/Vcnus f r:irnal rlc tclcvisi'7,C l91,Blln)

MEDIA, LLC.
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO4I DE FECHA II DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá. MARCA'LOSAT", CLASE 05 EXPEDIENTE N" 5036312018,A NOMBRE DE FARMEDIS SA----

Asunción, 1 : ¡., ?':?\

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de

LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. en contra de la Resolución N" 1041 de fecha 11 de octubre de 2022,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS

TEMIS LOSTALO S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' I04l de fecha 11 de

octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 10 de marzo de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó

agravios; y en fecha 27 de julio de 2023, la representante convencional de la firma oponente,
LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 0l de

septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizada la primera oposición, LOSAT (marca

solicitada) vs. LOSTAM Y LOSTALO (marcas oponentes) resultan que las marcas enfrentadas son altamente
confundibles en los planos gramatical, visual y fonético, motivo por el cual existe la posibilidad de
confusión entre las mismas en el público consumidor.../... Que ambas denominaciones se encuentran
destinadas a proteger productos en la clase 05.../... La marca solicitada no reúne las condiciones de
especialidad, novedad y originalidad, los cambios introducidos por el solicitante no otorgan de manera
contundente distintividad que que hagan de la marca un signo registrable.../... Analizada la segunda
oposición, LOSAT (marca solicitada) vs. LOSIMAV (marca oponente) verfrficamos que las marcas
enfrentadas resultan altamente confundibles en los planos gramatical, visual y fonético.../.. Poseen la misma
estructura gramatical compuesta de un solo elemento, consideramos que la marca solicitada se encuentra
comprendida en la marca registrada, con lo que la fuerza distintiva de la marca oponente se ve susceptible
de ser vulnerada.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que las oposiciones presentadas
deben ser declaradas procedentes por así corresponder a derecho."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMEDIS S.A y manifiesta: '(..) Lamento disentir
con la apreciación del inferior ya que la marca solicitada por mi mandante es completamente diferente a las

marcas registradas.../... La resolución recurrida fue dictada de manera precipitada sin tomar en

consideración las bases sentadas por las doctrinas y la jurisprudencia marcaria.../... Se advierte que desde el
punto de vista gramatical y también fonéüco, sólo comparten las dos primeras letras, tanto en cuanto a las

LOSTAM, LOSTALO y también LOSIMAT (las tres oponentes).../... De ningún modo puede considerarse que
resulten confundibles con la marca LOSAT.../... Lo mismo ocurre si se /es coteja en sus conjuntos, donde la
diferencia es mejor apreciada aún.../... Las marcas en litigio si bien comparten ciertas
por la sÍlaba LOS con que todas ellas inician, difieren en todas las demás.../.. En la primera
reproducción sucesiva de las denominaciones, resulta notorio el sonido que se

'rDjrcc.r.

Dirccci
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" IO4I DE FECHA Il DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
I-A DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LOSAT, CLASE 05 EXPEDIENTE NO 5036312A18,A NOMBRE DE EARMEDIS SA--.-

desinencias en los tres conjuntos marcarios, puesto que no resulta para nada similar el sonido que se

obüene de las sÍlabas SAT de las sÍlabas TAM y TALO,./... Respecto a la segunda oposición, la distinción es

aún más evidente, puesto que la marca oponente está compuesta de tres sÍlabas en donde solo la primera es

similar a la marca registrada, entre LOSAT y LOSIMAV no existe similitud alguna.../... Las marcas registradas
no pueden ser vulneradas en su distintividad cuando la nueva solicitud es tan diferente.../... Esta ausencia
de riesgo de confusión entre las marcas, está conformada por la coexistencia pacifica de las marcas
oponentes: LOSTAM-LOSMLO y LOSIMAV que tienen en cada caso la misma idénüca silaba inicial, al igual
que la marca solicitada LOSAT../... Se puede concluir que no existe confundibilidad gramatical, fonética ni
visual entre las marcas enfrentadas.../... Por todo lo expuesto, pido a la Señora Directora General, dicte
resolución revocando la Resolución recurrida en todas sus partes."

Que, la representante convencional de la firma oponente LABORATORIOS TEMIS LOSTALO SA.
presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(..)
Aprovechando el nuevo cotejo que menciona la adversa, se vuelve a advertir que las marcas en pugna
comparten tan solo unas letras en común, sino que la marca solicitada se encuentra contenida l0O% en la
ya registrada, con identidades respecto a la anterior en radicales y desinencias.../... Ambas marcas poseen la
misma estructura gramatical de un solo elemento.../... El cambio realizado por el solicitante es mÍnimo e
insuficiente, ya que se limitó ingeniosamente a mantener el radical LOS y reemplazar la secuencia T-A por
A-T- en la solicitud. Es decir, reemplazo la desinencia TAM- por SAT../... Este ínfimo cambio no otorga
distinüvidad, manteniéndose la identidad visual y no variando en lo absoluto en el aspecto fonético.../... Son
las semejanzas gramaticales, ortográficas y visuales las que causarán que el consumidor incurra en
confusión a pesar de las mínimas diferencias que las marcas puedan contener.../... Cabe destacar que el
criterio que gobierna la materia para el cotejo de marcas es el de esfarse más a las semejanzas que a las
diferencias.../... ta marca solicitada no posee suficiente grado de disünción y novedad frente a la registrada
y las mulüples coincidencias provocan confusión entre las mismas.../... Está demás destacar que uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión es la existencia de una idenüdad
de clases entre las marcas en pugna, y más aún teniendo en cuenta que se tratan de productos de la clase
05.../... De otorgarse la marca solicitada, ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular
de una marca ya registrada.../... Por lo tanto, y en mérito a lo expuesto pido, oportunamente dictar
resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N' 1041/2022."-------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de Ia solicitante "LOSAP y las marcas oponentes
"LOSTAM y LOSTALO' se evidencia que en Ia denominación cuyo registro se solicita la desinencia es

notablemente disÍmil a la solicitada, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público
consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una i
gramaücal y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una con
marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:--------

LOSAT (marca solicitada), y
LOSTAMyLOSTALO (marcaoponente)

dichas

fonética,
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Resolución -"-QLy
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1O4I DE FECHA Il DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIREccIÓN DEASUNToS MARcARIoS LnGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'LOSAT, CLASE 05 EXPEDIENTE N' 5036312018,A NOMBRE DE FARMEDIS SA--.-

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 "LOSAP

(solicitada), y "LOSTAM y LOSTALO" (oponentes), comparten la sílaba "LOS", existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según Ia búsqueda realizada en el

sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se

encuentran registradas las siguientes marcas: IO§AN{IDA, clase 05, Registro N" 503414 a nombre de

Laboratorio De Productos Eticos S.a.; LTOSACO& clase 05, Registro N" 519665 a nombre de Laboratorios

Siegfried Sociedad Anonima (siegfried S.a.); I¡Q,tARGElrl, clase 05, Registro N' 451958 a nombre de Aptalis

Pharma S.a..; LOSIRAL, clase 05, Registro N' 38ó813 a nombre de Pharma International S.a.;IQ§IMAV, clase

05, Registro N" 556304 a nombre de Vicente Scavone & Cia. S.A.E.; extremo que demuestra la coexistencia

pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender

utilizar con exclusividad una sÍlaba con la cual ya coexisten previamente.----------'-

Que, siendo así, la sílaba "LOS" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el

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

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

textualmente expresa "Cuando la marca consista en urta etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

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

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

]orge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCASi, quien se refiere al uso común y menciona "Una

partÍcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El ütular de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y lündar en esa sola circunstancia la existencia de

confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz de

uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés

Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de M¿rrcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto

sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con

otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."lAsí las

cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la sílaba "LOS", no es elemento

suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos

analizados en conjunto en la presente resolución.

Que asimismo Ia ley N" 232O|2OO3 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su

Nombre Genérico" en su art. 3' señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste

mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico

Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su

farmacéutica y dosis/unidad, asÍ como de la presentación solicitada."-

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

rla
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1041 DE FECHA 1I DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN ONASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I*A MARCA'LOSAT, CLASE 05 EXPEDIENTE N' 5036312018,A NOMBRE DE EARMEDIS SJ"-.---

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

4ft.19 REVOCAR la Resolución No 1041 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"LOSAP, clase 05 Expediente. N' 503ó3/2018, solicitada

ArL 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

de registro de la marca

a nombre de FARMEDIS

\
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ResoruciónN' {};f {$ ffi

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 145 DE FECHA 09 DE N4ARZO DE2O23, DICTADA POR LA
DIREccIÓN DEASUNToS MARcARIoS LITIGIoSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA ',MONT',ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'
5968712021A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADOM E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS
EIRELI - EPP..--.-..

Asunción, 100[T 2021+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROFAM'S

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP en contra de la
Resolución N' 145 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

RE S U LTA:

Que, en fecha 2l de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ROFAM'S

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP e interpone Recurso de

Apelación en contra de la Resolución N' 145 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Liti giosos.

Que, en fecha 2l de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto

Que, en fecha 3I de mayo de 2023, el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E

DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP expresó agravios; y en fecha 31 de julio de

2023 el representante convencional de MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA presentó el escrito de

contestación de los agravios. En fecha 14 de agosto 2023 se llamó Autos para Resolver.---

C ONSIDERAND O:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis,

encontramos que la marca solicitada contiene la misma denominación de la marca debidamente registrada,

a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja utilizando la misma palabra MONTANNE, por lo que en cuanto
al plano denominativo surge que las marcas en pugna resultan altamente confundibles dado que la marca

solicitada pretende amparar servicios directamente relacionados a los productos; debidamente protegidos
por la marca registrada, por la cual atenta el derecho adquirido por la oponente especialmente en la
denominación, derecho tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico marcario, lo cual constituye
precisamente el elemento fundamental para denegar el registro de la marca solicitada MONT'ANNE
PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre
las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en confusión respecto al servicio propiamente dicho y
en cuanto al verdadero ongen de los mismos, en razón de que la marca pretendida es una copia.../... Queda
comprobado que entre las marcas en pugna, existen suficiente similitud para causar confusión o

asociación.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser

decl arada procedente. "

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP y manifiesta: "(...) La citada resolución, por la cual se declara

procedente, debe ser rechazada en todas sus partes, pues ha incurrido en error al no haber

i,)ireitor
r)itmri'in
üirt, i!in,
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absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuenta, basando si

v;
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Resolución N" fr ** '1t Í]ru-f I"i il
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I45 DE FECHA 09 DE }VÍARZO DEaOL3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS I\,ÍARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MONT'A¡.INE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CL.ASE 35, EXPEDIENTE N'
596871202I A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS
EIRELI. EPP. ----..-

norma que interpreta correctamente y no de manera arbitraria.../... Destacamos ante la Señora Directora que
la marca MONT'ANNE PARFUMS CLIJB COLLECTION Y ETIQUETA y sus derivados se encuentran
registrados en el extranjero, contando así con varios registros propiedad de mi mandante.../... Los
fundamentos de la resolución son totalmente infundados dado que como hemos visto, es el titular de la
marca solicitada en Brasil con mucha anterioridad al registro del oponente.../... es necesario resaltar que la
marca de mi principal goza de gran presencia en el mercado internacional, la cual fue conquistando su
espacio y superando expectativas de ventas gracias a factores como la calidad.../... Demás está mencionar,
que la marca de mi principal se ha convertido en notoria y prestigiosa debido a la calidad de us productos,
lo que deriva en una gran aceptación por parte público consumidor.../... Cabe mencionar que mi mandante
ha iniciado acción judicial de Nulidad de Registro en fecha 3l de marzo de 2023, contra el Registro N" 532.

270 MONT'ANNE de fecha 24 de enero de 2022.../... Dejando así más que evidenciado que mi mandante está
enteramente compromeüdo en demostrar ser el legÍtimo titular de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB
COLLECTION y que Mohamad Abdul Reda Dabaja está causando un grave daño a mi representada al
haberse apropiadao de su marca y al mismo tiempo genera confusión al público consumidor en cuanto a la
propiedad de la misma.../... Por todos los argumentos de hecho y de derecho que han sido mencionados
precedentemente queda plenamente demostrado que la solictud de registro de la marca MONT'ANNE
PARFUMS CLUB COLLECTION reúne todos los requisitos para ser registrada, que la oposición presentada
es un total abuso de derecho y el inferior ha cometido un grave eruor en dar lugar a la oposición
presentada.../... ¿, la Señora Directora peticionado, oportunamente dictar resolución revisando en todas sus
partes I a resolución N " 145/2 02 3D. - - - - - - - - - - - - -

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) El Señor Mohamad Abdul Reda Dabaja es legitimo
ütular de la marca MONTANNE a nivel local, prevaleciendo lo establecido por la Ley de Marcas paraguaya

N' 1294/98 "La marca es considerada territorial, por lo que cuenta con derecho de prioridad.../... Resulta por
demás ostensible que la marca solicitada consütuye una imitación y transcripción total de la marca
MONTANNE que mi mandante tiene registrada en clases iguales para el seruicio, por lo cual es totalmente
confundible con la maÍca debidamente inscripta,./... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae
bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones MONT'ANNE PARFUMS CLUB
COLLECTION vs. MONTANNE registrada guarda una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico,
fonético y ortográfico.../.. es muy evidente que el solicitante de la marca se inspiró en la marca registrada,
agregando un slogan y logotipo, guardando igualdad en todos los planos debidamente registrada a favor de
mi mandante.../... Por las declaraciones dadas por el agraviante, se puede entender perfectamente, que el
solicitante de la marca es quien actúa de mala fe al solicitar una marca muy similar y poner en circulación el
mismo producto ocasionando confusión en el público consumidor dentro del mercado nacional.../... Puedo
concluir perfectamente, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones
constituyen un impedimento esencial para el registro de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB
COLLECTION Y ETIQUETA.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dictar
resolución confirmando en todas sus partes la cita Resolución.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca
base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de Ig DINAPI;

,i1

nbg. Claudia
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Resolución*' $7'* ffi
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" I45 DE FECHA 09 DE MARZO DEaO¿3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N"
5968712O2L A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADOM E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS
EIRELI - EPP...-..-.

N' 537270 de Ia marca "MONT'ANNE", clase 03 a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja, se encuentra con

Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N" 666 de fecha 08 de agosto de 2024lo que

copiado textualmente dice: "HACER LUGAR a la demanda promovida por la firma ROFAMS IMPORTADORA

E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA contTa ]a DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL Y MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA y en consecuencia declarar la nulidad delregistro de

marca MONT'ANNE, clase 3, acta N" 2104948, registro N' 537.270 de fecha 24 de enero de 2022, registrada a
nombre del demandado MOHAMAD ABDLIL REDA DEBAJA, por los motivos expuestos en el exordio de la

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del

registro de la marca "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", solicitada por ROFAM'S

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI . EPP

DlREcctóN NAcToNAL DE

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 145 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", clase 35, Expediente

N" 59687/2021, solicitada a nombre de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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ResoruciónN. ffiit$ 7
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' 14ó DE FEcHA 09 DE MAMo DEzozS,DIgtADA poR LA
OMECCIÓN DEASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE
L¿. MARCA ',MONT',ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N.
596881202I A NOMBRE DE ROEAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS
EIRELI - EPP.......-

Asunción, 1 0 0[l. 202(

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROFAM'S
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP en contra de la
Resolución N' 146 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y; -'---------'

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ROFAM'S
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP e inte¡pone Recurso de
Apelación en contra de la Resolución N" 146 de fecha 09 de marzo de2023, dictada por Ia Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 21 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso inte¡puesto

Que, en fecha 3l de mayo de 2023, el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E

DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP expresó agravios; y en fecha 07 de
septiembre de 2023 el representante convencional de MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA presentó el
escrito de contestación de los agravios. En fecha t9 de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis,
encontramos que la marca solicitada contiene la misma denominación de la marca debidamente registrada,
a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja utilizando la misma palabra MONTANNE, por lo que en cuanto
al plano denominativo surge que las marcas en pugna resultan altamente confundibles dado que la marca
solicitada pretende amparar servicios directamente relacionados a los productos; debidamente protegidos
por la marca registrada, por la cual atenta el derecho adquirido por la oponente especialmente en la
denominación, derecho tutelado y protegido por el ordenamiento jurÍdico marcario, lo cual constituye
precisamente el elemento fundamental para denegar el registro de la marca solicitada MONT'ANNE
PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre
las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en confusión respecto al servicio propiamente dicho y
en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida es una copia.../... Queda
comprobado que entre las marcas en pugna, existen suficiente similitud para causar confusión o
asociación.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser
decl arada p ro c edente. "

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP y manifiesta: "(...) La citada resolución, por la cual se declara
procedente, debe ser rechazada en todas sus partes, pues ha incurrido en error al no haber

.t:\
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absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuenta,
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Resolución.'-Sr; ü 7
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 146 DE FEcHA 09 DE MAnzo DEzoz3,DICrADA poR rá,
pmEccróN DE AsuNTos MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITr.JD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'MONT'AI.INE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA', CLASE 03, EXPEDIENTE N'
596881202I A NOMBRE DE ROEAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS
EIRELI. EPP. -..-..-

norma que interpreta correctamente y no de manera arbitraria.../... Destacamos ante la Señora Directora que
la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA y sus derivados se encuentran
registrados en el extranjero, contando asi con varios registros propiedad de mi mandante.../... Los
fundamentos de la resolución son totalmente infundados dado que como hemos visto, es el titular de la
marca solicitada en Brasil con mucha anterioridad al registro del oponente.../... es necesario resaltar que la
marca de mi principal goza de gran presencia en el mercado internacional, la cual fue conquistando su
espacio y superando expectativas de ventas gracias a factores como la calidad.../... Demás está mencionar,
que la marca de mi principal se ha convertido en notoria y prestigiosa debido a la calidad de us productos,
lo que deriva en una gran aceptación por pafte público consumidor.../... Cabe mencionar que mi mandante
ha iniciado acción judicial de Nulidad de Registro en fecha 3l de marzo de 202i, contra el Registro N' 537.

270 MONT'ANNE de fecha 24 de enero de 2022.../... Dejando así más que evidenciado que mi mandante está

enteramente comprometido en demostrar ser el legitimo titular de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB

COLLECTION y que Mohamad Abdul Reda Dabaja está causando un grave daño a mi representada al
haberse apropiadao de su marca y al mismo tiempo genera confusión al público consumidor en cuanto a la
propiedad de la misma.../... Por todos los argumentos de hecho y de derecho que han sido mencionados
precedentemente queda plenamente demostrado que la solictud de registro de la marca MONT'ANNE
PARFUMS CLUB COLLECTION reúne todos los requisitos para ser registrada, que la oposición presentada
es un total abuso de derecho y el inferior ha cometido un grave ercor en dar lugar a la oposición
presentada.../... l,la Señora Directora peticionado, oportunamente dictar resolución revisando en todas sus

Que, la representante convencional de Ia firma oponente presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:'( ..) El Señor Mohamad Abdul Reda Dabaja es legitimo
titular de la marca MONTANNE a nivel local, prevaleciendo lo establecido por la Ley de Marcas Paraguaya
N' 1294/98 "La marca es considerada territorial, por lo que cuenta con derecho de prioridad.../... Resulta por
demás ostensible que la marca solicitada constituye una imitación y transcripción total de la marca
MONTANNE que mi mandante tiene registrada en clases iguales para el servicio, por lo cual es totalmente
confundible con la marca debidamente inscripta.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae
bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones MONT'ANNE PARFIJMS CLUB
COLLECTION vs. MONTANNE registrada guarda una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico,
fonético y ortográfico.../.. es muy evidente que el solicitante de la marca se inspiró en la marca registrada,
agregando un slogan y logotipo, guardando igualdad en todos los planos debidamente registrada a favor de
mi mandante.../... Por las declaraciones dadas por el agraviante, se puede entender perfectamente, que el
solicitante de la marca es quien actúa de mala fe al solicitar una marca muy similar y poner en circulación el
mismo producto ocasionando confusión en el público consumidor dentro del mercado nacional.../... Puedo
concluir perfectamente, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones
constituyen un impedimento esencial para el registro de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB
COLLECTION Y ETIQUETA.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dictar
resolución confirmando en todas sus partes la cita Resolución.----------

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

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

analizar si la marca

Abg."ei)üdra
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 146 DE FECHA 09 DE MAMO DE 2023, DICTADA POR I.á,
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tA. MARCA 'MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N"
596881202I A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS
EIRELI. EPP. -.-----

N' 537270 de la marca "MONT'ANNE", clase 03 a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja, se encuentra con
Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N" 666 de fecha 08 de agosto de 2024lo que

copiado textualmente dice: "HACER LIJGAR a la demanda promovida por la firma ROFAMS IMPORTADORA

E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA contTa Ia DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL Y MOHAMAD ABDUL REDA DABAIA y en consecuencia declarar la nulidad del registro de
marca MONT'ANNE, clase j, acta N" 2104948, registro N' 537.270 de fecha 24 de enero de 2022, registrada a

nombre del demandado MOHAMAD ABDIJL REDA DEBAIA, por los motivos expuestos en el exordio de la

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del

regrstro de la marca "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", solicitada por ROFAM'S

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI . EPP

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE

REVOCAR la Resolución N' 146 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

"MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA', clase 03, Expediente

N" 59688/2021, solicitada a nombre de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Resoluciónll"1)-7 67

DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP.
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Resorución*.o 7 6 I
POR I.A CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI.A EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA NTIALGINOL", EXPEDIENTE 2OO7O3I,
SOLICITADA POR DANIEL MUSSI BECKER

esunción, 'l 4 0[l 2021',

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N'125 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 24 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 125 de fecha 03 de marzo de2023, dictada porla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia"Exprese agravios
el apelante"en fecha 17 de octubre de2023.

Que, en fecha 01 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, elArt. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de -los seis meses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a Ia 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 apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 24 de marzo de2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, t7 de octubre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de
seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.----

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INIERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

Aft. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca ITIALGINOL", Clase 05, Acta Ne 2007031, presentada
poT DANIEL MUSSI BECKER

prosecución de trámites de I registro
, Clase 05, Acta Ne 2007031, p

ArL 2e ORDENAR la

"VITALGINOL"

I I ntcrina

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución..I)26 I
POR I.A CUAL SE DECLARA OPERADA I.A CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE I.¿, MARCA "LIPOFENO", EXPEDIENTE 2108947,
SOLICITADA POR STETIC FORM SA. -.-------

esunción, l4 0[T 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 600 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,o

y:'---"-'--'

RE S U LTA:

Que,enfecha@sepresentaelrepresentanteconvencionaldeloponentee
interpone recurso de apelación contra la Resolución No 600 de fecha 25 de agosto de2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede elrecurso interpuesto, siendo dictada la providencia"Exprese agravios
el apelante" en fecha 27 de enero de 2024.

Que, en fecha 02 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294198 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os sers m eses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese 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 Ie causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a Ia vista, se tiene que la úlüma actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 31 de agosto de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios,2T de enero de2O24,hatranscurrido con creces el plazo de seis
meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.---------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "LIPOFENO", Clase 05, Acta Ne 2108947, presentada
por STETIC FORM SA. ---------

ORDENAR la prosecución de trámites de la
"LIPOFENO", Clase 05, Acta Ne 2108947, presentada

Art.2e

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

Dirección liiacionrl de Propicri



DIRECCIÓN NACIONAL DE

f_s"S PRoPIF.DAD
\l INTELECTUAL

PARA6UAY

¡#/*h GOBIERNOoTT I PARAGVÁI
\JP PARAGUAY I REKUAI

Resorución*0A7 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcróN N' 587 DE FEcHA 30 DE ocruBRE DE 2020, DIcTADA poR
LA DIREcctóNorASUNTos N,fARcARIos Lmclosos, ENELEXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA N,ÍARCA *TOTALFEED', CLASE 31, EXPEDIENTE N' 1966481 A NOMBRE DE LUIS FERNAI.IDO
ISMAEL TEME

Asunción, 1 /+ 0[T 2021+

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NEOMA
NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL UIDA. en contra de la Resolución N" 587 de fecha 30 de octubre de 2020,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RES ULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de NEOVTA

NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 587

de fecha 30 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 30 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 26 de febrero de 202I, el representante convencional de NEOVTANUTRICAO E SAIÍDE
ANIMAL LTDA. expresó agravios; y en fecha 16 de septiembre de 202I, fue contestada la expresión de
agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de mayo de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "al realizar el cotejo de las marcas "TOTALFEED"

(marca solicitada) vs. "TOTAL MAX" (marca oponente registrada), se puede apreciar que si bien comparten
el término "TOTAL" en común en sus denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben
tomarse de forma asilada los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las
denominaciones en completo se puede notar que son diferentes en los planos visual, fóneücos e
ideologicos, pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son disimiles y no dejan
el mismo recuerdo, por lo que esta Dirección considera que la oposición es improcedente y por
consiguiente corresponde la prosecución del registro de la marca solicitada, por las razones que se irán
expresando en el cuerpo de esta resolución".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NEOVIA NUTRICAO E SAÚDE ANIMAL LÍIDA y
manifiesta: "Con lo antes transcripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la extrema
similitud entre las denominaciones de las marcas en pugna, y no solo en las denominaciones sino también
en las clases en las cuales ambas fueron depositadas, que son la misma clase 31. No se ha considerado de
igual manera el registro nacional previo de mi mandante, que ha sido renovado varias veces contando así
con mejor derecho, y que el riesgo de confusión para el consumidor final, es latente ya que van dirigidos al
mismo mercado y público".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "el objetivo principal de toda norma
marcaria que protege los derechos intelectuales de las personas es e1 de evitar el riesgo de confusión entre
los consumidores sobre determinadas marcas, y NO el de otorgar exclusividad en la utilización de las
palabras entre sÍ (fuera del contexto de la denominación que le pertenece) a favor de ciertas personas y en
detrimento de otras con la evidente violación de derechos constitucionales
podemos afirmar con toda seguridad que la resolución recurrida en esta se encuentra
totalmente ajustada a derecho, ya que las marcas en disputa, si bien.poseen 

Bi*a 
p.alab¡q en común poseen

además muchos otros elementos distintivos que las hacen fácilmente
conllevan a la imposibilidad de existencia de algún riesgo de confusión". ---

Dircrció¡ N¡cionrl i: Pr¡i:.ia

conllevarÍa .../...
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Resorución..0 ffü{GL-AY 
REKLáI

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 587 DE FEcHA 30 DE ocruBRE DE 2020, DISTADA poR
LA DIREccróN or A,suNTos MARcARIoS Lmcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA I,ÍARCA 'TOTALFEED', CLASE 3I, EXPEDIENTE No L96U8l A NOMBRE DE LUIS FERNANDO
ISMAEL TEME.---------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas TOTALFEED (solicitada) y TOTAL MAX Y
ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el

mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin

artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser

asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia admirustrativa determinar si las marcas

en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores. ---------

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante'TOTALFEED"
y la marca oponente "TOTAL MA)( Y ETIQUETA", se evidencia que la solicitada está compuesta por un
vocablo, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos y si bien es cierto que entre las

denominaciones analizadas se comparte el vocablo 'TOTAL", el mismo deviene irrelevante al ser de uso

común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo
fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es diferente una de otra. --------

TOTALFEED
TOTAL MAX YETIQUETA

(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles."l En virtud de lo expuesto, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la

sÍlaba 'IOTAL", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en

cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "TOTAL" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, es sidera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las -r..r.l!éi

Dirccciól G¡¡cr¡l deI Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcal'Editorial La Ley. Asunción.2013. Dirccciór N¡cio¡d dc Proiicdrd Inrclcnuri

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.
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Resorución ""07 7 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 587 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEIO}O,DISTADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTEDE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "TOTALFEED', CLASE 31, EXPEDIENTE NO I96U81A NOMBRE DE LUIS FERNANDO
ISMAEL TEME .---...---

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 587 de fecha 30 de octubre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de I de registro de
'TOTALFEED", clase 31, Expediente. No a a nombre

Art.3e

la marca

de LUIS
FERNANDO ISMAEL TEME.

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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PARAGUAY

poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' 1.383 DE FEcHA 29 DE Acosro DE 2023, DICTADA PoR I¿,
omncclÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA .HONOR

MAGIC", CLASE 09, EXPEDIENTE N'2139716,ANOMBRE DEHONORDEVICE CO,. U[D.-..

Asunción, 1 l+ 0[l 2021*

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HONOR DEVICE

CO,. LTD., en contra de la Resolución N' 1.383 de fecha 29 de agosto de 2O23, dictada por la Dirección de

RE S ULTA:

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de HONOR

DEVICE CO,. LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1.383 de fecha 29 de

agosto de2O?3, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 02 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de HONOR DEVICE CO,. UfD.

expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver

en fecha 16 de mayo de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qrue: "(...) Que la solicitud de registro de la marca HONOR

Magic ha sido presentada para amparar los productos de la Clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda

de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "HONOR

Clase 9 con Registro Ne 481012 a Nombre Huawei Technologies Co., Ltd., HONOR Clase 9 con Registro Ne

437425 a Nombre de Huawei Technologies Co., Ltd.". Que las denominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre

losconsumidores',porloquedeconformidadalartículo6pdelaLeyl294/g9deMarcas'nohalugaralo
solicitado".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Al respecto, informamos que los

registros previos arriba mencionados anteriormente se encontraban a nombre de Huawei Technologies

Co., Ltd., los cuales fueron transferidos a favor de mi mandante HONOR DEVICE CO,. LTD. Es decir,

actualmente tanto la maÍca solicitada como las marcas bases de rechazo se encuentran a nombre del mismo

titular".

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en Pugna: HUAWEI TECHNOLOGIES CO,.

IJ[D.(titular de las marcas base de rechazo) y HONOR DEVICE CO,. LTD. (titular de I itada) son Ia

misma persona jurídica, lo cual se constata mediante Certificado de Tra

Departamento de Actos )urídicos de la Dirección General de Propiedad Indüstrial, depent

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en fecha l6 de septiembre de 2023.--------

0cnrr¡l dt

Marcas,
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GOBIERNO nu.
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I PARAGUÁI
I REKUAI

POR I.á. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1.383 DE FECHA 29 DEAGoSTo DE h}I3,DICTADA PoR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "HoNoR
MAGIC", CI.ASE 09, EXPEDIENTE N" 2139716, A NOMBRE DE HONOR DEVICE CO,. I.TD...-

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que HONOR Clase 09 con Registro Ne48l0l2 y HONOR,
Clase 09 con RegistroNs437425 (marcas base de rechazo) y HONOR MAGIC (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 confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás
concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución No 1.383 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

de la marca

nombre de

Dirccció¡ N¡tio¡rl de lropidf#tntlcourl

ORDENAR la prosecución
"HONOR MAGIC", CLASE

NOrrFÍQr.JESE.

de trámites
09,
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Resorución "M7 2
POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA I.A, CADUCIDAD DE I¿, INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE I/, MARCA "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE
2121317, SOLICITADA POR SERENA GROUP S.A- - - - - - -...

Asunción,'l ( 0il 2021+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 555 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e
interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 555 de fecha 09 de agosto de2023, dictadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agravios
el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. --------

Que, en fecha 07 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de Ia Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los sers mes es de la última actuación".

Que, Ia segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de Ia 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 apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 2l de agosto de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023,ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "FRUSFry BAR Y ETIQUETA", Clase 43, Acta Ns
2121317, presentada por SERENA GROUP S.A. ---------

ArL 2e

Art.3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solici
BARYETIQUE"TA', Clase 43, Acta Ne 2121317,

NOTIFÍQUESE por Cédula.

marca "FRUSHY
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Resorución*"0 7 7 5
POR I.A, CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
oposlclÓN A LA SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'FRUSI{Y BAR y ETIQUE"[A", EXPEDIENTE
27213II, SOLICTIADA POR SERENA GROUP Sá" ...-.--..

Asunción, 1 I- [tT 202/-

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 556 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,
yt --'-'-"----

RE S ULTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 556 de fecha 09 de agosto de2023, dictadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia"Exprese agravios
el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. -------

Que, en fecha 07 de octubre de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N' 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de /os se¡s meses de la úlüma actuación".

Que, la segunda instancia se acüva con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese 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 apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 21 de agosto de2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023,ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUE-IA', Clase 35, Acta Ns
2l2l3ll, presentada por SERENA GROUP S.A. ---------

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
BARYETIQUETA", Clase 35, Acta Ne 2121311, presen

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula,
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Resorución."-07 7 4
POR I.A CUAL SE DECI.ARA OPERADA LA CADUCIDAD DE IA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'FRUSHY BAR Y ETIQUE"TA", EXPEDIENTE
2119948, SOLICITADA POR SERENA GROUP S.A. --.------

Asunción, 1 I* 0tT 202{,

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N" 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,o

y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 553 de fecha 09 de agosto de2023, dictadaporla
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveÍdo se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agravios
el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. --------

Que, en fecha 07 de octubre de2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, elArt. 56 de Ia Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los se¡s meses de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese

momento corre el plazo para Ia 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 Io motivan a alzarse en apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 2l de agosto de2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023,ha transcurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en Ia

solicitud de registro de marca "FRUS}IY BAR Y ETIQUETA', Clase 09, Acta Ns

2119948, presentada por SERENA GROUP S.A. ---------

ORDENAR la prosecución de trámites de la solici
BARY ETIQUETA, Clase 09, Acta Ne 2119948,

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución*.0 7 V 5
POR 1¿, CUAL SE DECLARA OPEMDA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCI,A EN EL EXPEDIENTE DE
oposlclóN A LA SoLICITUD DE REGISTRo DE Iá MARcA "FRUSHv BAR y eueuE"tA,, ExeEDIENTE
27199 6I, SOLICITADA POR SERENA GROUP Sá" - - - - -..-.

esunción, 'l 4 [tT 2021+

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la
Resolución N' 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,
y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providen cia " Exprese agravios
el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. --------

Que, en fecha 07 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liügiosos se producirá de
pleno derecho la caducidad de la instancia administraüva, si no se hubiere efectuado ningún acto de
procedimiento a partir de.los se¡s mes es de la última actuación".

Que, la segunda instancia se activa con Ia concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese 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 apelación. ------------

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la
interposición del recurso de apelación en fecha 2I de agosto de2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la
providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023,hatranscurrido con creces el plazo
de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del
recurrente.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Arb le DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la
solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 34, Acta Ns
2119961, presentada por SERENA GROUP S.A. ---------

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud
BARYETIQUE"IA", Clase 34, Acta Ns 2119961, p

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución*.0VT ü
poR Lq. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóru N' sn DEFEcHA 18 DE JULIo Dazoza DIcTADA poR LA
pmrccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

LA MARCA "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA', CLASE 05, EXPEDIENIE N"

2915612020. SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORANON GMBH.

Asunción, 15 0[1 202[

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma
LABORATOIRE DE CONIACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA contra la Resolución N' 577 de fecha 18 de julio de

2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma
IABORATOIRE DE CONIACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N' 577 de fecha l8 de julio de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

Que, en fecha 25 de agosto de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de octubre de 2022, el representante convencional de LABORATOIRE DE

CONIACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA expresó agravios;y en fecha 08 de febrero de2023 fue contestada la

expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de marzo de2023.---'

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la

marca N NoVllM A DISP)STIÓN oru BIENESTAR (SL)GAN) Y ETIQUETA, solicitada para clase 05, sobre
la base del registro de la marca SYNOVIIJM en clase 05 .../... al realizar el cotejo de las marcas en conjunto y
sucesivamenfe, se aprecia que la marca solicitada n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y
ETIQUETA contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia en los aspectos visual, fonético e

ideológico .../... aunque guarden similitud en las desinencias, esta circunstancia no las vuelve confundibles
.../... existen marcas que utilizan partÍculas muy parecidas a NOVUM - NOVIUM con las gue se encuentra
coexistiendo pacÍficamente .../... el solicitante ya posee registrada su marca N NOVUM A DISPOST\ÓN DEL

BIENESTAR (SLOGAN) ante esta institución .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe

ser declarada i mprocedente".- - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresai "En el término NOWM, palabra que se

encuentra Íntegramente contenida en la marca SYNOVIUM de propiedad de mi mandante, en donde la
solicitante se ha limitado a suprimir la partÍcula SY de la marca de mi principal, asÍ como la letra intermedia I
.../... todas las letras integrantes de la marca solicitada corresponden prácticamente la totalidad de la marca

invocada como base de la oposición .../... la marca n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y
ETIQUETA carece de novedad y distintividad".-'---'---'-

Que, contesta Ia expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Es bien
sabido que tratándose de una marca mixta, como es nuestro caso, no solo se debe ponderar la expresión
literal de la marca sino también el elemento figurativo, en esfe caso la consonante N en c
destacados seguido de la palabra NOVIJM y del slogan a disposición del bienestar.../... la marca

N NOVUM con una gran consonante N y esta es muy diferente a SYNffig.re es

Dire cto¡
ción Gt¡trrl de íd indu¡rri¡l
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Resorución "_077 6
POR IA CUAL SE CONFIRMA Iá RESOLUCIÓN N' STI DEFECFrA 18 DE JULIO DEaO}Z,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
Lá' MARCA "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ffiQUETA', CLASE 05, D(PEDIENTE N"
2915612020, SOLICITADO POR LUMINOVA PFIARMA CORPORANON GMBH.

denominativa y en la cual el radical.gyNO ejerce una preponderancia .../... la letra N en color morado es una
caracterÍsüca de las marcas NOWM de mi mandante" .----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por Ia
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético,
entre la solicitante "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUE'IA' y la marca oponente
"SYNOVIUM', se evidencia que si bien cuentan con algunos elementos similares, no necesariamente
causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la
otra, mientras que el oponente está compuesto únicamente por un vocablo cuyo radical SYNO es
preponderante, la solicitada se compone de una marca conjunta acompañada de un slogan y de una
etiqueta, en el cual el elemento preponderante es la letra N, en su conjunto dejan una impresión fonética y
visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que efsta una confirsión entre dichas marcas. Se puede
percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----

n Normm a disposición del bienestar (Slogan) Y EflQUEIA (solicitada), y
SYNOVIUM (oponente)

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Novum" en
letras color púrpura con una letra N con grafismo especial en color púrpura en la parte superior, la cual en
conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el
seno del público consumidor: ------------

marca solicitada marcaoponente

Novum denominativa

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada AZITRONOVUM, clase 05, Registro N" 5ó3025. Es
decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar,
con el mismo vocablo "NOVUM", y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente,
pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----

ión Nrcionrl dt Propitd¡d l¡ttlect¡¡l
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Resorución.'-07 7 ñ
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'5rl DE FEcFLA 18 DE JULIo Dazozz, DIcIADA poR IA
»mEccróN DE AsuNTos MARcARros Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

LA MARCA "n No\¡um a disposición del bienestar (Slogan) Y ffiQUETA", CLASE 05, H(PEDIENTE N'
2915612020, SOLICÍIADO POR LUMINOVA PHARIvIA CORPORAflON GMBH.

Art.le

ArL 2e

PORTAI.¡TO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 577 de fecha 18 de julio de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "n
Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA, clase 05, Acta N'
2915612020, solicitada a nombre de la fir

GMBH.---..

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.----.
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POR TA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1086 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA

POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGIS'IRO DE LA MARCA 'UBRESAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N" O3NU2OI8, SOLICÍIADO POR

BIOGÉNESIS BAGÓ SA .........

Asunción, 15 0il 201¿L

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma VICENTE

SCAVONE & CIA SA.E. contra la Resolución N' 1086 de fecha 05 de diciembre de 2019, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liti giosos, y ;' - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1086 de fecha 05

de diciembre de 20I9, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 17 de febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 24 de julio de 2020, el representante convencional de MCENTE SCAVONE & ClA SA.E.

expresó agravios; y en fecha 02 de noviembre de 2020, fue contestada la expresión de agravios. Esta

Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2O2O.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Se promueve oposición contra la solicitud de registro de

marca UBRESAN, clase O5 en base del registro de marca UBRETIN clase 05 .../... cotejadas gramatical y
fonéticamente, se advierte que sin bien constan de algunas sÍlabas similares, son sin embargo e/? sus

conjuntos diferentes por lo que a simple vista son distinguibles entre sí .../... es criterio de esta Dirección

que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".-----"----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Cuando el público consumidor se

encuentre con productos que lleven la denominación UBRESAN, creerá que se tratan de productos de mi
representada o fabricado.s cor? su autorización, cayendo el consumidor en la creencia de que los productos
de del solicitante serán de la misma calidad que los productos fabricados por mi mandante .../... las

semejanzas son mayores que las diferencias y, a ellos debe sumarse la conexión existente entre eld estino

de los productos comprendidos".------

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "La firma VICENTE

SCAVONE pretendió ejercer el monopolio sobre la raíz TJBRE tratando de impedir el registro de otras

maÍcas con dicho radical .../... existen otros registros no mencionados por el Director, pero que también

coexisten con la marca base de la oposición .../... mi mandante ha limitado su solicitud a "productos

intramamarios veterinarios", lo cual le otorga mayor distintividad".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "UBRESAN' y l^ marca

oponente "UBRETIN', se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desi
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BIOGENESIS BAGÓ SA ...-.....

a la registrada (SAN vs TIN), siendo similar únicamente elvocablo "IJBRE", lo cual deviene irrelevante al ser
un vocablo genérico para Ia clase 05 que abarca "PRODIJCTOS INTRAMAMARIOS VETERINARIOS",siendo
la ubre: "En los mamíferos, cada una de las tetas de la hembra'r. De dichas particularidades ortográficas se
genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la
impresión auditiva que generan ambas no es similar. ------------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
eúste coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUBREUM, clase 05,
Registro N" 476233 a nombre de OM PHARMA; NUBRENZA, clase 05, Registro N. 407318 a nombre de UCB
FARCHIM S.A.; DE CONSTRUCTORA; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro
del mercado y que mal podria el titular de Ia marca oponente pretender utilizar con exclusividad un
vocablo con el cualya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "[IBRE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

(solicitada), y
(oponente)

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 1086 de fecha 05 de diciembre de 2019 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la sohcitud de registro de la marca
nombre de la firma"UBRESAN", clase 05, Acta N' 037U2O18, solicitada a

BIOGÉNESIS BAGÓ SA -.------.

Art.3e

du¡rtill

Resorución..I)Z 7 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS
REGISTRO DE LA MARCA "UBRESAN", CLASiE

1086 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, DISTADA
LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
05, EXPEDIENTE N" O37U2OI8, SOLICITADO POR

orÑie
Gtntr¡l dt

I httns://dle.rae.es/ubre

NOTIFÍQUESE por Cédula.-- -- -

l¡telectu¡\
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 322 DE FECHA 23 DEMAyo Dgzozz, DISTADA poR LA
pmncclóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "cRAMIvfYL', CLASE 05, EXPEDIENTE No 101109/2019, SOLICITADA POR TECNOtvfYL S¿" ------

Asunción, 
150[T20Zt

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma
SYI{GENTA LIMITED y de la firma HEISECKE Y CIA SA.C.L contra la Resolución N' 322 de fecha 23 de mayo

de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----"-----

RES ULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2022, el representante convencional de la firma SYNGENTA LIMITED y

en fecha 30 de mayo de 2022, el representante de la firma HEISECKE Y CIA SA.C.L interponen recurso de

apelación contra la Resolución N' 322 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de junio de 2022 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos

interpuestos.--------- ----

Que, en fecha 06 de julio de 2022, el representante convencional de la firma SYNGENIA LIMffiD
expresa agravios y en fecha 13 de julio de 2022, el representante convencional de la firma HEISECKE Y CIA

S.A.C.I. expresa agravios; en fecha 07 de septiembre de2022 el representante convencional del solicitante

TECNOMYL S.A contesta el traslado de agravios de ambas oposiciones, dictandose las providencias de

Autos para Resolver en fecha 27 de septiembre de 2022.-------'

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qte: "Se promueve oposición contra la solicitud de registro

de marca GRAMMYL, clase 05 sobre la base del registro de marca GRAMISOL, clase 05 y GRAMOCIL, clase

05 .../... en referencia a la oposición planteada por HEISECKE & CIA S.A.C.I se ha demostrado que existe una

variada coexistencia pacífica entre las denominaciones enfrentadas .../... en la oposición planteada por
SYNGENTA LIMITED, se ha demostrado que comparten un término de uso común que es el término
GRAM, no existiendo riesgo de asociación .../... es criterio de esta Dirección rechazar las oposiciones
deducidas".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, SYNGENIA LIMITED y manifiesta'. "GRAM no es

un término, es una raÍ2, y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca y en esfe

caso no es solo la raiz, sino también la desinencia de la marca la similitud .../... se tienen la identidad de seis

letras en la misma disposición de las denominaciones .../...las denominaciones son cuasi idénticas".

Que, contesta el traslado de agravios el solicitante, TECNOMYL SA. y manifiesta: "Ambas

denominaciones son disimiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, ya que Ia denominación
pretendida por mi mandante es muy diferente a los registros de la adversa .../... cabe resaltar la coeistencia
pacifica entre registro de marcas similares a la base de la oposición GRAMOSIL: GRAMON Registro N"
469070; SOYSTARTTA GRAMMY Registro N" 503517; GRAMITE Registro N" 383324 .../... si la

oposición coexiste pacÍficamente con los registros citados, tambien podrá

-.-i:

ü*

presente solicitud".
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Resorución."I)Z 7 8
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUctóN N' 322 DE FEcHA z3DE MAyo DEzozz,DIcrADA poR LA
PMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE FEGISTRo DE
LA MARCA "GRAMIvfYL', CLASE 05, EXPEDIENTE N" 101109/2019, SOLICITADA POR TECNOlvtllI- SA ------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, HEISECKE Y CIA SAC.L y manifiesta: "Del simple
coteio de las marcas en Pugna puede ser observado que la marca solicitada GRAMMYL, reproduce casi en
su totalidad la marca registrada por mi mandante GRAMISOL .../... la solicitada está compuesta de 7 letras de
las cuales 5 letras constituyen una reproducción de la denominación de la marca de mi mandante .../... ta
marca solicitada por la adversa pretende distinguir productos de la clase O5, al igual que la marca de mi
mandante que también distingue todos los productos comprendidos en la clase 05, es decir amparan los
mismos productos, en la misma clase".

Que, contesta el traslado de agravios el solicitante, TECNOMYL SA. y manifiesta: "Ambas
denominaciones son disímiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, ya que la denominación
pretendida por mi mandante es muy diferente a los registros de la adversa .../... cabe resaltar la coexistencia
pacifrca entre registro de marcas similares a la base de la oposición GRAMISOL: GRAMON Registro N"
469070; SOYSTARTTA GRAMMY Registro N" 503517; GRAMITE Registro N'383324 .../... si la presente base de
oposición coexiste pacíficamente con los registros citados, tambien podrá coexistir pacíficamente con la
presente solicitud".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GMMlvfYL" (solicitada en clase 05) y las oponentes "GRAMISOL"
(clase 05) y "GRAMOCIL" (clase 05). ---------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.eue,
analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GRAMIvIYL' y las marcas oponentes
"GRAMISOL'y "GRAMOCIL', se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es
disÍmil a las registradas (MYL vs. SOL vs. CIL), siendo similar únicamente el vocablo "GRAM", lo cual
deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas
particularidades ortográficas se genera una diferencia fonéüca, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar.-------------------

GRAMA/ILL (solicitada)
GRAMISOL. (oponente)
GRAMQCIL (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si exrste
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
"GRAMlvfYL" y las marcas oponentes "GRAMISOL'y "GRAMOCIL", se comparte el vocablo "GRAM", existen
otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas:
GRAMAL, clase 05, Registro N" 546979 a nombre de PROBIOMED S.A. DE C.V.; GRAMIBUCOL, clase 05,
Registro N' 548583 a nombre de SIDUS S.A.; Q,f,lq¡4IRICE, clase 05, Registro N" 416644 a nombre de CHD'S
AGROCHEMICALS S.A.I.C.; GRAMON, clase 05, Registro N' 571541 a nombre de GRAMON PARAGUAY
S.A.C.I.EI.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal
podrÍan los titulares de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual
coexistenpreviamente. ------------ ---- -----2ffi^s.

riél Nrciotrl dt Propitd¡d l¡ttltctl¡l
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poR Lá. cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N'322 DE FECHA z3DEMAyo DEaI¿¿,DICTADAPoRLA
omTccIÓN DEASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "GRAMIvIYL', CLASE 05, EXPEDIEN]E N" 101109/2019, SOLICIADA POR TECNO]vIYL SÁ" '-'---

Que, siendo asÍ, el vocablo "GRAM' deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado

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

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

textualmente expresa "Cuando la marca consr'sfa en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la

conclusión de que es posible la coexistencia pacÍfica entre la solicitud de registro de la marca "GRAMMYL"

y las marcas oponentes "GRAMISOL" (clase 05); "GRAMOCIL" (clase 05), por tanto, corresponde confirmar

la Resolución recurrida

otneccrót¡ NActoNAL DE

PROPIEDAD
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Art. le

Art.2e

PORTANTO,
IA. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 322 de fecha 23 de mayo de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"GRAMMYL", clase 05, Expediente. N" 10110912019, solicitada a nombre de

TECNOIvIYL S.A.- - - - - - - - - -

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resorución.'l)7 7 9
POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N' 6T6DEFECHA ¿3DEABRIL DE 2018, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AVÁ y ETIQUETA',, CLASE 42, EXPEDTENTE No t27ü6l20l6 A NOMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Asunción, 150[l 201t

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AV SA en contra de

la Resolución N' 676 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

RES ULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de AV S,A. e interpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 676 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0l de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional deAVSA expresó agravios; y en

fecha 05 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para

resolver en fecha 13 de diciembre de 2019. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Con relación a las oposiciones deducidas, nos damos

cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios .../... entre las denominaciones en

pugna AVÁ Y ETIQUETA clase 42 (solicitada) y AV S.A. CALIDAD DE PRODUCTOS clase 35 (registrada), esta

Dirección es del criterio que entre las marcas en pugna no habrá riesgo de confusión, además de sus

diferencias fonéticas, existen también diferencias en los servicios a ser protegidos; por un lado la solicitada

se halla depositada para proteger servicios de arquitectura mientras que la marca oponente se encarga de

explotar una empresa productora de alimentos, por lo que no es posible causar riesgo de confusión.../... es

criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La única variación entre una marca

y otra consrste en una letra, AV/AVA, la que bajo ningún sentido puede considerarse como un elemento que

agregue originalidad ni especialidad a la denominación solicitada .../... existe similitud también en los planos

fonéücos y visual .../... el solicitante ha depositado su marca no solo para la clase 42, sino también para las

clases 37 y j5, a las cuales también nos hemos opuesto .../... las denominaciones enfrentadas son casi

idénticas".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: 'Zas marcas en cuestión son

notoriamente diferentes .../... la marca oponente está compuesta de 5 palabras mientras que la solicitada de

una sola palabra .../... tienen una sonoridad bien disünta .../... los servicios de la marca recurrente son:

servicios prestados por una firma que se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, en

cambio en la descripción de los servicios de la solicitud que representamos se distingue: servicios de

arquitectura, diseño y elaboración de proyectos y planos .../... la solicitud de marca AVÁ Y ETIQLTETA se

encuentra acompañado de una original y distintiva eüqueta".

Cristaldo
ci¡na

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

ii,,,,iO, l,,ir,f ¿, Propitdad lrrelecrtrl
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Resorución".-07 7 9
POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCTÓN N' 676 DE FECFIA 23 DE ABRIL DE 2018, DISTADA POR I¿.
OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "AvÁ Y ETIQUE"TA', CLASE 42, EXPEDIENTE No tzTo6lzot6 A NoMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AVÁ Y ETIQUE-IA (solicitada) y AV S*A"

CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es

regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la
marca solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con cinco
vocablo, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que Ia solicitada incorpora la
letra Á en su desinencia, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser
tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etrquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos de conslderable o significativa magnitud.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "AV SA CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) Y ffiQUETA'registrada en la clase 35 cubre
"Servicios prestados por una firma que se encargan de explotar una empresa productora de alimentos,
además de servicios de importación, exportación, comercialización, distribución y representación";
mientras que la marca en trámite de registro "AVÁ Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios
comprendidos en la clase 42 "Arquitectura, asesoramiento en arquitectura, diseño y elaboración de
proyectos y planos para la construcción".

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema segutdo por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone Ia presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna 4g comparten la misma
clase del nomenclador internacional y no poseen una conexión competitiva directa (rubro de arquitectura
por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente), por tanto, resulta plenamente
viable una eventual coexistencia pacÍfica entre ambas.-------------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con un fondo oscuro en tonos verdosos con la denominación AVÁ con un grafismo especial con
ambas letras A de color blanco y la letra V en color verde con la misma denominación AVÁ en tamaño
menor en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con
la denominación AV S.A. en una secuencia de letras con dimensiones diferentes de color
"Calidad en productos" en letras de color gris, siendo mayores las diferencias que las se

marca oponente

A/r,q..
Grnenl ic Prop'ltdad Indurrrirl

Nlcioorl dt Propitdrd lnteltourl

marca solicitada

Calidad en prlductls¡Y¡
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Resorución."1Qt} 7 9
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 676DE FECHA ¿3DEABRIL DE 2018, DICTADAPORLA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDmNTE DE SoLIctTtJD DE REGISTRo DE
LA MARcA "AVÁ y ETIeUETA', cLASE 42, EXrEDIENTE N' 12706/2016 A NoMBRE DE ABISAEL JUAN
ALBERTO VERON ESQIJIVEL YANDRES VAESKEN DOLDAN.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la

marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,

analizadas en con¡unto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

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

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 676 de fecha 23 de abril de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

ArL 2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AVÁY
ETIQIJEIA", clase 42, Expediente. No 1270612016, solicitada a nombre de ABISAEL

Ar[ 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

;;;ñ;),uá,.j
rn Gcnerrl de ProPitdrd

Ñr.ior,r a, r,oiita't

IUAN ALBERTO VERON ESQUTVEL Y
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Resorución..I7 I (ü

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTót¡ N' 675 DE FEcHA zIDEABRIL DE 2018, DISIADA PoRLA
ompcclÓN DE ASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
t-A. MARCA "AVA y ETIeUETA", CLASE 32, EXIEDIENTE N' 12709/2016 A NoMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQI'IVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Asunción, 1bgt,l 20ZIr

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AV SA. en contra de

la Resolución N" 675 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos,

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de AV SA. e interpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 675 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 01 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional de AV SA. expresó agravios; y en

fecha 05 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para

resolver en fecha 26 de diciembre de 2019. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Con relación a las oposiciones deducidas, nos damos

cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios .../... entre las denominaciones en

pugna AVÁ Y EuQUETA clase i7 (solicitada) y AV S.A. CALIDAD DE PRODUCTOS clase i5 (registrada), esta

Dirección es del criterio que entre las marcas en pugna no habrá riesgo de confusión, además de sus

diferencias fonéticas, existen también diferencias en los servicios a ser protegidos; por un lado la solicitada

se halla depositada para proteger servicios de construcción, asesoramiento y supervisión mientras que la

marca oponente se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, Por lo que no es posible

causar riesgo de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La única variación entre una marca

y otra consiste en una letra, AV/AVA, la que bajo ningún sentido puede considerarse como un elemento que

agregue originalidad ni especialidad a la denominación salicitada .../... existe similitud también en los planos

fonéticos y visual .../... el solicitante ha depositado su marca no solo para la clase i7, sino también para las

clases 42 y 35, a las cuales también nos hemos opuesto .../... las denominaciones enfrentadas son casi

idénticas".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: 'Zas marcas en cuestión son

notoriamente diferentes .../... la marca oponente está compuesta de 5 palabras mientras que la solicitada de

una sola palabra .../... tienen una sonoridad bien distinta .../... los servicios de la marca recurrente son:

servicios prestados por una firma que se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, en

cambio en la descripción de los seryicios de la solicitud que representamos se distingue: servicios de

construcción, asesoramiento y supervisión y dirección de obras de consttucción .../... la solicitud de marca

AVÁ Y ETeUETA se encuentra acompañado de una original y distintiva etiqueta". f- \

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia
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Resorución..1)7 I 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N. 6T5DEFECHA ¿SDEABRIL DE 2018, DISTADA PoRLA
OMPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICmUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "AvÁ Y ETIQLE"[A", CLASE 37, EXPEDIENTE N' 12709/2016 A NoMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQUIVEL YANDRES VAESKEN DOLDAN. ---____-----___

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AVÁ Y ETIQUE"IA (solicitada) y AV SA
CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAI\¡) Y ETIQIJETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es
regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la
marca solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con cinco
vocablo, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que la solicitada incorpora la
letra Á en su desinencia, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser
tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "AV SA CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) Y ETIQUETA" registrada en la clase 35 cubre
"Servicios prestados por una firma que se encargan de explotar una empresa productora de alimentos,
además de servicios de impoftación, exportación, comercialización, distribución y representación";
mientras que la marca en trámite de registro "AVÁ Y ffiQUETA" solicita la cobertura para los servicios
comprendidos en la clase 3TiServicios de construcción; asesoramiento, supervisíon y dirección de obras de

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna re comparten la misma
clase del nomenclador internacional y no poseen una conexión competitiva directa (rubro de construcción
por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente), por tanto, resulta plenamente
viable una eventual coexistencia pacÍfica entre ambas.-------------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o srgnificativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con un fondo oscuro en tonos verdosos con la denominación AVÁ con un grafismo especial con
ambas letras A de color blanco y la letra V en color verde con la misma denominación AVÁ en tamaño
menor en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con
la denominación AV S.A. en una secuencia de letras con dimensiones diferentes de color gris_ slogan
"Calidad en productos" en letras de color gris, siendo mayores las diferencias que las se mo
puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca oponente

fusA.
t:'¡llY
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marca solicitada

Calidad en productos

;;:! ,'.

¡Ya



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V.^H GOBIERNO or.r. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

,É*\ PROPIEDAD
\üeq INTELECTUAL

PARA6UAY

Resorución.'{7 I 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 675D8 FECHA ¿3DEABRIL DE 2018, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTEDE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "AVÁ y ETIQUETA, CLASE 37, EXPEDIENTE N' 12709/2016 A NOMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQUMEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la

marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución No 675 de fecha 23 de abril de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "AVÁY

ETIQUE-IA", clase 37, Expedrente. No 1270912076, solicitada a nombre de ABISAEL

IUAN ALBERTO VERON ESQUI\¡EL Y ANDRES V

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - z

a

ner¿1 d¿



DIRECCIóN NACIONAL DE

,V .:§- GOBIERNO nrr. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY I REKUAT

V.\ PROPIEDAD
\{p INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución.'I] I 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 6zz DE FEcHA ¿3DEABRIL DE 2018, DIcTADA PoRLA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "AVÁ y ETIeUETA", cLASE 35, ExeEDIENTE N' lzzlU20t6 A NoMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQUI\¡EL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Asunción, 150ül 202[

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AV SA. en contra de

la Resolución N' 677 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,

RE S ULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de AV S.A. e interpone

Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 677 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0l de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional de AVS,A. expresó agravios; y en

fecha 05 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para

resolver en fecha 13 de diciembre de 2OL9. --------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Con relación a las oposiciones deducidas, nos damos

cuenta que la marca solicitada contiene elementos disüntivos propios .../... entre las denominaciones en

pugna AVÁ Y ETIQUETA clase 35 (solicitada) y AV S.A. CALIDAD DE PRODUCTOS clase 35 (registrada), esta

Dirección es del criterio que entre las marcas en pugna no habrá riesgo de confusión, además de sus

diferencias fonéticas, existen también diferencias en los servicios a ser protegidos; por un lado la solicitada

se halla depositada para proteger servicios de administración comercial de una emPresa constructora

mientras que la marca oponente se encarga de explotar una empresa productora de afimentos, por lo que

no es posible causar riesgo de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida". -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La única variación entre una marca

y otra consiste en una letra, AV/AVA,la que bajo ningún sentido puede considerarse como un elemento que

agregue originalidad ni especialidad a la denominación solicitada .../... existe simifitud también en los planos
fonéticos y visual .../... el solicitante ha depositado su marca para la misma clase 35 en la cual mi mandante

posee registrada su marca.../... las denominaciones enfrentadas son casi idénücas". -----'-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: 'Zas marcas en cuestión son

notoriamente diferentes .../... la marca oponente está compuesta de 5 palabras mientras que la solicitada de

una sola palabra .../... tienen una sonoridad bien distinta .../... los servicios de la marca recurrente son:

servicios prestados por una firma que se encarga de explotar una emPresa productora de alimentos, en

cambio en la descripción de los seruicios de la solicitud que representamos se distingue: servicios de

Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial de una empresa constructora, por lo
que no causa ningún tipo de confusión .../... la solicitud de marca AVÁ Y ETIQUETA se encuentra

acompañado de una original y distintiva etiqueta".

0fa
cció¡ Gtntrrl dc

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no/
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POR LA CUAL SE CONFIRMA Tá. RESOLUCIÓN N' 6N DE FECHA }SDEABRTL DE 2018, DISTADA PORLA
PMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "AvÁ Y ETIQLE"[A", CLASE 35, EXPEDIENTE No tztttlzotí A NoMBRE DE ABISAEL IUAN
ALBERTO VERON ESQI'IVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AVÁ Y ETIQUE"IA (solicitada) y AV S.A.
CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOCáN) Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las
denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es
regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la
percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la
marca solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con cinco
vocablo, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que la solicitada incorpora la
letra Á en su desinencia, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser
tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe
similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud

Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran
compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante AVÁ Y ETIeUETA
solicita una cobertura limitada para servicios de "Publicidad, gestión de negocios comerciales,
administración comercial de una empresa constructora", mientras que la oponente AV S.A. CALIDAD EN
PRODUCTOS(SLOGAN) Y ETIQUE'IA cubre "servicios prestados por una firma que se encargan de explotar
una emPresa productora de alimentos, además de servicios de importación, exportación, comercialización,
distribución y representación".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 público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de administración de
emPresas constructoras Por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente). -------------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con un fondo oscuro en tonos verdosos con la denominación AVÁ con un grafismo especial con
ambas letras A de color blanco y la letra V en color verde con Ia misma denominación AVÁ en tamaño
menor en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con
la denominación AV S.A. en una secuencia de letras con dimensiones diferentes de color gris y el slogan
"Calidad en productos" en letras de color gris, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como
puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada marca oponente

fur,4:
Calidad en productos

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

gue'

anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.
C
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Resorución*l)7 I 1
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 6N DE FECHA 23 DEABRIL DE 2018, DISTADA POR LA
DIREccIÓN DEASUNToS MARCARIoS LmGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARcA "AVÁ y ETIeUETA", cLASE 35, ExrEDIENTE N' l27lu2ol6 A NoMBRE DE ABISAEL ]uAN
ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

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

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR Ia Resolución N' 677 de fecha 23 de abril de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AVÁY

ETIQUEf,A", clase 35, Expediente. No 1271U2O16, solicitada a de ABISAEL

JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES V

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula, - - - - - - - - - - - ;
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Resorución.'0#-8 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N' I78 DE FECHA 08 DE MAMO DEaO}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL", CLASE 30, EXPEDIENTE N"7972O12O15, SOLICTTADA
POR YERBATERA CAMPESINO S¿"

Asunción' 
15 ot'I zozlt

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por elrepresentante convencionalde HERBORISTERIAY
LABORATORIO SANTA MARGARIIA S.A. contra la Resolución N" 178 de fecha 08 de marzo de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de HERBORISTERIAY
LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N"
178 de fecha 08 de marzo de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de junio de 2024, el representante convencional de HERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANIA MARGARIIA S.A. expresó agravios;y en fecha 0ó de agosto de2024, fue contestada
la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de agosto de2O24.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N realizar el cotejo de las maÍcas en pugna CAMPESINO TE
CUIDA - COLESTEROL (solicitada) y COLESTÉ GUARAN| (oponente), es posible apreciar que entre las
mismas existen diferencias en el aspecto visual y fonético .../... aunque las mismas compaftan una partícula
en común, en su conjunto son plenamente distinguibles .../... tanto la solicitud como la oposición
acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora.../...la
marca que prepondera en la solicitud es CAMPESINO, siendo hoy una de las yerbateras más conocidas del
país, la misma cuenta con registro en varias clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la
oposición deducida".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Mi representada es titular de una
familia de marcas, todas con la denominación TÉ GUARANÍ, en las c/ases o5 y 3o .../... la solicitante al añadir a
la denominación CAMPESINO TE CUIDA - la palabra COLESTEROL, si bien es genérico, al estar unida al
conjunto TE CUIDA - COLESTEROL, evoca peligrosamente la marca registrada de mi mandante COLESTÉ
GUARANI .../... la marca solicitada es evocativa de otra marca registrada y en uso por una competidora". -----

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: 'Zas

marcas de la contraparte, aunque comparten el elemento fÉ CUA?ANÍ presentan diferencias significaüvas
en su estructura y significado .../... el uso de términos genéricos, en esfe caso en particular la palabra TÉ es

un término genérico ampliamente utilizado en la industria de productos de té y bebidas a base de hierbas.
No puede ser apropiado de manera exclusiva por una sola entidad .../... la marca solicitada CAMPESINO TE

CUIDA - COLESTEROL se distingue claramente de las marcas de la contraparte en cuanto a su
fonéti ca y si gnifi cado ". - - - -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o
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Resorución.'l)7 8?
POR Iá CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 178 DE FECHA 08 DE MARZO DE}O}4,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CAMPESINO lE CUIDA . COLESTEROL', CLASE 30, EXPEDIENTE NO 797aOIaOIS,SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO SA

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPESINO TE CUIDA -
COLESTEROL' y la marca oponente "COLESTE GUARANI", se evidencia que, si bien es cierto que entre las

denominaciones analizadas se comparte el vocablo COLESTE, no necesariamente causarán confusión en el
seno del público consumidor pues, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada
se compone de cuatro vocablos.--

CAMPESINO TE CLTIDA - COLESTEROL (solicitada), y
COLESTEGUARANI (oponente)

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la regrstrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando asÍ demostrada la diferencia en los planos
ortográfico y fonético.

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta
con la marca registrada CAMPESINO TE CUIDA, clase 30, Registro N" 4368ó2. Es decir el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase
30, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que
ya le pertenece con la incorporación del vocablo colesterol.-

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

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 178 de fecha 08 de marzo de 2024 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO
TE CUIDA - COLESTEROL", clase 30, Acta N' 7972012O15, soltci a nombre de
YERBATERA CAMPESINO SA ------.-.---)

Aft 39 NOTIF'ÍQUESE por Cédula.

Ccntrrl de
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Resorución."J] I 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N' 168 DE FECHA 07 DE MAMO DE2O24, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN Og ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CAMPESINOTE CUIDA- DIGESTTVO", C[.A,SE 05, EXPEDIENTE N"7972412015, SOLICITADA
POR YERBATERA CAMPESINO SA.

Asunción, 150[T 20¿l*

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIAY
LABORATORIO SANIA MARGARTIA S.A contra la Resolución N' 168 de fecha 07 de marzo de2024, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de FIERBORISTERIAY
LABORATORIO SANIA MARGARIA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'
168 de fecha 07 de marzo de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de junio de 2024, el representante convencional de FIERBORISTERIA Y
LABORATORIO SANIA MARGARIIA S.A expresó agravios;y en fecha 06 de agosto de2024, fue contestada
la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N realizar el cotejo de las marcas en pugna CAMPESINO TE
CUIDA - DIGESTIVO (solicitada) y DIGESTE GUARANI (oponente), es posible apreciar que entre las m¡smas
existen diferencias en el aspecto visual y fonético .../... aunque las mismas compartan una partícula en
común, en su conjunto son plenamente distinguibles .../... tanto la solicitud como la oposición acompañan
al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que
prepondera en la solicitud es CAMPESINO, siendo hoy una de las yerbateras más conocidas del paÍs, la
misma cuenta con registro en varias clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición
deducida".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Mi representada es titular de una
familia de marcas, todas con la denominación TÉ GLIARANÍ, en las c/ases 05 y j0 .../... la solicitante al añadir a
la denominación CAMPESINO TE CUIDA - la palabra DIGESTIVO, si bien es genérico, al estar unida al
conjunto TE CUIDA - DIGESTIVO, evoca peligrosamente la marca registrada de mi mandante DIGESTE

GUARANI .../... la marca solicitada es evocativa de otra marca registrada y en uso por una competidora". -----

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: Zas
marcas de la contraparte, aunque comparten el elemento fÉ CUen+NÍ presentan diferencias significativas
en su estru ctura y significado .../... el uso de términos genéricos, en este caso en particular la palabra TÉ es

un término genérico ampliamente utilizado en la industria de productos de té y bebidas a base de hierbas.
No puede ser apropiado de manera exclusiva por una sola entidad .../... la marca solicitada CAMPESINO TE

CUIDA - DIGESTIVO se distingue claramente de las marcas de la contraparte en cuanto a su estructura
fonéti ca y si gni fi c ado". - - - -

nteQue, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia

Nrcionrl dt Propitdld lnrtlttiurl
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Resorución.'-0J I 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 168 DE FECHA 07 DE MAMO DE 2024, DICIADA POR
I.á. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL E)GEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTTVO", CLASE 05, E)GEDIENTE N" 7972412015, SOLICNADA
POR YERBATERA CAMPESINO Sá"

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPESINO TE CUIDA -
DIGESTIVO' y Ia marca oponente "DIGESTE GUARANI', se evidencia que, si bien es cierto que entre las

denominaciones analizadas se comparte el vocablo DIGEST, no necesariamente causarán confusión en el
seno del público consumidor pues, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada
se compone de cuatro vocablos.---

CAMPESINOTE CUIDA - DIGESTTVO (solicitada),y
DIGESTE GUARANI (oponente)

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser
pronunciada una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando asÍ demostrada la diferencia en los planos
ortográfico y fonético.

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta
con Ia marca registrada CAMPESINO TE CUIDA, clase 05, Registro N' 436861. Es decir el titular de la
solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase
05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que
ya le pertenece con la incorporación del vocablo digestivo.--

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

Art.le

ArL 2e

ArL 3e

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

RESUELVE:

CONFIRN,ÍAR la Resolución N" 168 de fecha 07 de marzo de 2024 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO
TE CUIDA - DIGESTIVO', clase 05, Acta N" 7972412015, solicitada deYERBATERA

fa tt+i n a
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CAMPESINO SA
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Resorución."j] I4
poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcTóN N' 1660 DE FECHA 13 DE NovIEMBRE DE 2019, DIcTADA
poR LA nmrccróN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIS'IRo DE I-AMARcA "THE
coFFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 10642U2O18, SOLICTTADA pOR TCS GLOBAL
BRAND SA ---------

Asunción, 150t.[ 201,t

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TCS GLOBAL
BRAND SA, contra Ia Resolución N' Ió60 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de
Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de TCS GLOBAL
BRAND S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1660 de fecha 13 de
noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 07 de enero de 2021, el representante convencional de TCS GLOBAL BRAND SA
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravros y llama autos para resolver
en fecha 17 de febrero de 202I.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 inc, e) ... los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio." La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que deseo proteger .../... pn

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La denominación solicitada no se

encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley .../... mi representada ha solicitada
legitimamente el registro de una denominación que se encontraba disponible en la clase 43 .../... no puede
ser considerada genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretende amparar
.../... existen otras denominaciones que utilizan como parte de su denominación las palabras STORE y
COFFEE .../... la marca de mi mandante se trata de una marca mixta, el cual Ie aporta al conjunto capacidad
distintiva".

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia
administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de

las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la
solicitud de la marca se compone de la denominación en inglés "THE COFFEE STORE.Y brct una
investigación más adentrada en internet sobre la traducción de la denominación solicit
"THE COFFEE STORE significa "LATIENDA DE CAFÉ"I.-

i tectora bWi-YlP' " " ".,
rción 0tncrrt dc Prt¡itdad lnduirtu.l
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Resorución."1)Z I 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 1660 DE FEcHA 13 DE NovTEMBRE DE 2019, DIcTADA
poR LA omrccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGIsTRo DE I-A,MARcA'THE
coFFEE STORE Y mQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 1O642U2018, SOLICITADA pOR TCS GLOBAL
BRAND Sá" ---------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "THE COFFEE STORE Y
ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, la solicitud de
registro de marca "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA" o su üaducción, "la tienda de café" pretende obtener
cobertura para servicios de la clase 43, especÍficamente para: "Cafés-restaurante,s, Servicios de cafeterÍa,
Servicios de salón de café, servicios de cafés, servicios de provisión de café para oficinas (provisión de
bebidas)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sÍ define al
servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especÍficamente el inc. e) del Art. 2. ------------

Que, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y
de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. Ahondando
aún más en el análisis, 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 línea divisoria tenue entre los

signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál
es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o caracterÍsticas. A veces, más que una idea,

se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca serÍa engañosa. El signo
descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes,
etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se

describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor
grado, de fantasía. N concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que
se use para describir caracterísüca alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designación descripüva."2. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: ".las

designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el
género, a los que pertenece ese objeto)'

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están
comprendidos en esta categorÍa 'Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "[Jltra Rápida" para
licuadoras, 'Oral' para remedios, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre otros."Que,
seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la indusfna". Tras el
análisis del caso de autos, tenemos que la marca "THE COFFEE STORE" describe directamente el tipo de
negocio y los servicios que ofrece. "Coffee" se refiere al producto principal (café) y "Store" indica un lugar
de venta. Por lo tanto, no hay un elemento distintivo que diferencie esta marca de otros negocios similares.

Que, en base al análisis de los pánafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada,
vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar
un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación al servicio que se pretende
cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la
mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiv
servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusió

ññi¿.\}td'¿tI¿ut"i't
Ntcionrl de Ptcpitdld lot:ltttutt
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solicitud de registro de la marca "THE COFFEE STOREY
No. 10642U2018, solicitada a nombre de TCS GLOBAL

Eff.J,o'.

Resorución..1)7 I4
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1660 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA'THE
coFFEE STORE Y ETIQUETA',, CLASE 43, EXPEDIENTE N" 10642U2018, SOLICITADA POR TCS GLOBAL
BRAND SA --.------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

Art. le CONFIRMAR la Resolución N" 1660 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la
ETIQUETA", clase 43, Acta

Art.3e

Grncr¡l dr
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Resorución..-07 S $
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 1315 DE FEcHA 30 DE NovIEMBRE Dgzo2z, DISIADA
PoR LA DIRECcIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LMGIoSoS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GAIA", CLASE 01, EXPEDIEN1E N" 3369912020, A NOMBRE DE CESAR
MARCELO BEMTEZ DAVALOS.

Asunción, 150[l 2021*

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GAIA S.RL. contra
la Resolución N" 1315 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Liügiosos, y; - - - -- -- - -- - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 14 de enero de2022 se presenta el representante convencional de la firma GAIA S.R.L. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1315 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 24 de enero de 2023, el representante convencional de GAIA S.RL. expresó agravios; y

en fecha 03 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para

resolver en fecha 14 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando el caso en autos las marcas en pugna en su

aspecto denominativo: GAIA (solicitada), GAIA (oponente), notamos que ciertamente constituyen
denominaciones idénticas, pero, es posible Ia coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que la marca

GAIA solicitada, ampara productos totalmente diferentes a los productos de las clases 29 y 30 de la
concedida, por lo que no podrán causar confusión .../...y, existen registros con la denominación GAIA a
nombre de diferentes titulares: SEED OF GAIA Reg. N'426352; GAIA CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Reg.

N" 547646 ..,/... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida" -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "El solicitante presentó su solicitud
para cubrir "todos los productos de la clase 01" .../... la clase Ol comprende principalmente los productos
químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, entre ellos, podemos destacar aquellos

que se encuentran relacionados con la preparación, conservación y demás de los productos comprendidos
en las clases 29 y 3O .../... dentro de los conservantes quimicos, se encuentran todas aquellas susfancr'as

permitidas y autorizadas por las autoridades, lo cual su mal uso perjudicarán gravemente a mi

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca

GAIA solicitada a mi nombre no constituye una imitación de la marca GAIA, a favor de GAIA S.R.L.

registradas en las clases 29 y 30 para productos alimenticios .../... si bien coinciden en cuanto a la
denominación, podrían coexistir sin causar perjuicio alguno a la marca registrada GAIA ya que las mismas

no comparten la identidad o conexidad de las clases. La marca objetada GAIA en clase I protege los

productos quimicos para la industria, ciencia y fotografia, así como para la agricultura, horticultura y
silvicultura; mientras que la marca GAIA de la parte actora ampara productos de las clases 29 y j0:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS; ningún interesado en algún producto químico o fertilizante, recurrirá a un

rectora Gencrrl Inte¡ina
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Resorución..-07 I 5
PoR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUCIóN N' 1315 DE FECHA 30 DE NoVIEMBRE DEzozz,DIcIADA
POR LA OM¡CCTÓT.¡ DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GAIA", CLASE OI, EXPEDTENTE N" 3369912020, A NOMBRE DE CESAR
MARCELO BEM]EZ DAVALOS.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas GAIA (solicitada en clase 01) y GAIAy GAIA
Y ETIQUETA (marca oponente en clase 29 y 3O), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe
tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el
derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las
denominaciones analizadas se comparte el vocablo GAIA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben
ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni
mucho menos de considerable o significativa magnitud.--

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca oponente "GAIA' está registrada para cubrir productos de la clase 29'. "Todos, principalmente entre
ellos porot san francisco, poroto colorado, poroto carioca, locro, maní, lentejas" y "GAIA Y ETIQUETA"
cubre productos de la clase 30l. "Todos los artÍculos de la clase i0, comprendiendose entre ellos café,té,
cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal,
mostaza, vinagre, sa./sas (condimentos), especias, hielo"; mientras que la marca en trámite de registro
"GATA' solicita Ia cobertura para la totalidad de productos comprendidos en la clase 0l "Productos
químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la exünción de
incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir
cueros y pieles de animales

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna p comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de productos quÍmicos y fertilizantes por
parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente).---------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 1315 de fecha 30 de novi

61a Cnstaldo
Di¡ectori tÍrl-frr.e¡in a

on=no&version-20240 I C I

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---------------)
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Resorución.'l)7 I 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' l3l5 DE FEcHA 30 DE NovtEMBRE DEzo2z, DISIADA
poR LA ompccró¡¡ DE ASUNToS MARcARIoS Lmcrosos EN EL EXpEDTENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "GAIA", CLASE OI, EXPEDIENTE N" 3369912020, A NOMBRE DE CESAR
MARCELO BEMTEZ DAVALOS.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "GAIA", clase

01, Acta No 3369912020, solicitada a nombre de CESAR MARCELO BENffiZ

Art.3e NOTIFÍQUESE p or Cédul a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA I-A, RESOLUCIÓN N' 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 6746312021, SOLICITADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA.-------.-

Asunción, 1 7 0CT 202t+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELI\¡ERY HERO
IAIAM MARKEITPLACE HOLDING S.A. contra la Resolución N' 60 de fecha 17 de febrero de2023, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RES ULTA:

Que, en fecha 0l de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELTVERY
HERO L-AIAM MARKEiTPLACE HOLDING SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'60
de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 3t de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de julio de 2023, el representante convencional de DELMERY HERO LAIAM
MARKFITPLACE HOLDING SA expresó agravios; en fecha 2l de septiembre de 2O23, el representante
convencional de solicitante contesta la expresión de agravios; en fecha 23 de septiembre de 2023, se llama
autos para resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de
la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" solicitada para la clase 35, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA"
inscripta en las clases j5 y BOSS en la clase j5, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las

marcas son o no confundibles.../... N analizar las marcas en pugna: PEDIBOSS Y ETIQUETA (marca
solicitada) vs PEDIDOS YA y BOSS (marcas oponentes) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que
entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico..../... Que, aunque
las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo
que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada.../...La marca solicitada es un signo
registrable y disünguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la
marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2" de la
Ley de Marcas N" 1294/98.../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos
indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado,
corresponde declarar improcedente la oposición deducida.

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(..)
...(..)..." Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta

oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran
invocadas como base de esta oposición../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS
YA, registrada en nuestro pais en la clase i5, además en base a las marcas P PedidosYA Y

,ETA,

registrada en la clase j9, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y, las

mi
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cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se
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ResoluciónN" m'-'r
POR LA CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N" 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DISIADA PORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
Iá, MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CIA,SE 35, EXPEDIENTE N' 6746312021, SOLICITADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA... -.... - -

mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA.../... Niego
categóricamente que entre las marcas de mi mandante PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUEM y P
PedidosYA Y ETIQUETA y la marca peticionada PEDIBOSS Y ETIQUETA existan suficientes diferencias en
los aspectos fonético, visual e ideológico, tal como afirma el Inferior, .../... Las enormemente reconocidas
marcas de propiedad de mi mandante se encuentran parcialmente reproducidas en la marca cuyo registro
se solicita en esfos autos.../... La solicitante simplemente sustituye la parte final de uno de los elementos de
las marcas de mi representada, la partícula "DOS" por la particula "BOSS", susütución que es totalmente
irrelevante ante una visión de conjunto y no es capaz de distinguirla lo suficiente debido a que DOS /,BOSS
presentan un sonido extremadamente similar, casi idéntico.../...N cotejar la totalidad de la marca pedida,
PEDIBOSS, con uno de los elementos de las marcas invocadas como base, PEDIDOS, se puede concluir que
ellas son casi idénücas, desde los planos gráfico, ortográfico y, sobre todo, fonético.../... Cabe destacar que la
solicitud de registro de la marca PEDIBOSS está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del
carácter diferencial suficiente como para hacer viable su registro.../... Con un diseño que es
extremadamente similar al de una de las marcas invocadas.../... Que la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA,
pedida en estos autos, carece de los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra ley.../...
Pues la misma transcribe parcialmente a las reconocidas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y
P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi principal, siendo una burda imitación de ellas.../... Las marcas
en conflicto cubren clase una misma clase y otras estrechamente relacionadas con la pedida en estos
autos.../... La adversa solicitó el registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA con total mala fe, pues a pesar
de tener innumerables opciones para ser creativa y original, eligió imitar y reproducir marcas
preexistentes.../.... PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante
constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los
beneficios que le otorga el Convenio de Paris.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente
dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N" 60/2023.

Que, el representante convencional de la firma solicitante en su escrito de contestación de agravios: "

No estamos de acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo
estrictamente jurÍdico.../... ta agraviada, una vez más que al igual de su contestación de oposición habla de
una visión de conjunto en donde supuestamente puede apreciarse que las marcas enfrentadas, son
altamente evocativas, las una de la otra, existiendo un elevado riesgo de confusión y/o asociación entre
ellas.../... El vocablo PEDI-PEDIDOS reúne estas caracterÍsticas de genérico expresadas en el artículo
citado.../... No podrá la agraviada, ni tampoco la firma que represento reivindicar para sí con carácter de
exclusividad un vocablo que claramente tiene vedada la posibilidad de registro, de acuerdo a lo que expresa
nuestra ley de Marcas.../... Es así que deberemos de cotejar, sola y exclusivamente los siguientes vocablos YA
(la agraviada) y B2SS (la de mi mandante).../... El caso de la marca recurrente se hace alusión a la inmediatez
propuesta que suPone contratar con ellos; el caso de la marca de mi representada hace un ingeniosos juego
de palabras entre la alocución inglesa BOSS (jefe en castellano) y VOS (tú) como segunda persona del
singular.../... Así se demuestra en las promociones que se hacen de la aplicación móvilPediboss cómo:L)egó
la hora, ¡ el Jefe sos vos!.../... La marca solicitada es un signo distintivo altamente novedoso por lo que todas
las acciones resultan a todas luces injustificadas y constituyen un abuso de derecho de la
agraviada.../... Por tanto y en atención a las consideraciones en este escrito, se confirme e ,s

é,
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUE"TA", CI-A,SE 35, EXPEDIENTE N" 6746312021, SOLICITADO POR
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA. - - - - - - - - - -

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por Ia jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "PEDIDOS YA" P
PEDIDOSYA Y ETIQUETA' y la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS YETIQUETA", se evidencia que
la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la
marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS Y ETIQUETA" es muy similar a la marca
registrada 'PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS".

En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

PFnIBOSSYFTIQUFTA (solicitada), y

PEDIDOS YA, P PEDIDOSYAY ETIQUETA (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las

expresiones vertidas por el autor ]orge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires: "El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de
su producto o mercancÍa mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los
de otro productor o comerciante que podria verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de
facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderÍas sobre la base de su procedencia.
Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la
misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias».-------------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas

no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la
marCasolicltada',W,',automáticamentelaasociaráconlamarcaregistrada.PEDIDoS
YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las

marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del
producto en sÍ. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo:
"lgualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sÍ, pero creo que la
segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)

Que, si bien Ia solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por
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POR I¿. CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N. 60 DE FEÜHÁ TZ óL TÉnnERo DE 2023, DICIADA PoR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE
LÁ, MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 6746312021, SOLICITADO pOR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA.. - -. -. - - -.

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe
posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA no podrá coexistir con las marcas
oponentes PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias,
máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadÍsimo riesgo de asociación o
confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir,
que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o

servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importanfe"t. En
ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de
tecnología lÍder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos asÍ, que la marca
oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y
página web oficial https://www.pedidosva.com.py/ y gozadel carácter de notorio.

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la
asociará con Ia marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor
acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se

encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A., situación
que acarrearÍa un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas,
todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor
frente a los proveedores. Y dentro de dicho circulo de comercialización, es obligación de la esta autoridad
administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N' 1294/98 de Marcas, velar por el interés
general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las
marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el coterio es riguroso o más estricto. con la
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y
proteger los rhtereses del público consumidof'z y en este sentido Ia casualidad milagrosa no puede existir.
AsÍ las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza
de notoria.

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes disünctives", p. 18, París, 1984.

'? 
"DERECHO DE MARCAS' - lorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo perrot, 2017

fJirectora 0enc¡al Interina
lirtcciln Ge¡t¡il de Propiedrd Indusuial
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o otnMrNot, ¡orge. DERECHO DE MARCAS.

ResoluciónN"$ , 
:

- .r' ¡. .,. .r

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICIADA PORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA:', CLASE 35, EXPEDIENTE N" 6746312021, SOLICIADO POR

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA. - - - - - -. - - -

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)'' Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: " En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su

Banco hace más por usted". Dirio el trihunal que 'Presentan un mismo sentido ponderativo- con la

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N" 1294198, dice: "El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al @isma y a ejercer ante los órganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el derecho a ofonerse al registro y al uso de ct,alquier otro signo qt,e ft,eda inducir directa o
indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que
figuren, siempre que tengan relación entre ellos."Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión
siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a Io dispuesto en los Artículos 2 incisos fl)

y g), t5 y 81, inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

Art.ls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 60 de fecha 17 de febrero de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y
ETIQUETA" clase 35, Acta N' 6746312021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT OF PARAGUAY SA.- - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

Art.3e NoTIFÍQUESEpoTCédula.-----

V \, GOBIERNOnr.r. I PARAG!ÁI
\l8 PARAGUAY I REKUAI

Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 45é. '

Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna.2O12.Sva. Ed. Pág. l9l.
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Resorución..lf E l
PoR LA cuAL sE AcLARA LA REsoLUctóN N' 703 DE FECHA 20 DE sEmEMBRE DE zoz4, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "MANCHESTER UNMED KINGDOM HOUSE OF
QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N' 6036212019 SOLICmADO pOR I.S.S. TOBACCO
uID.---------

Asunción, Z20flT202l*
MSTO: La Resolución Ns 703 de fecha 20 de septiembre de 2024, en el expediente de solicitud

de registro de la marca "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF QUALITY", Clase 34, Expediente Ns
603 62 I 2OI9 soli citado p or J.S.S. TOBACCO LTD., y;

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de
que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la
decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuro& asÍ como para suplir las
cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El
agravio a ser reParado podria ser: el concepto oscuro, el error materia| o bien la omisión incurrida. Sin
embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo
sustancial de la resolución, ni sersuscepfible de generar un perjuicio, que podrÍa consisür en una dificultad
o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina
De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria üene por
finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
de celeridad)"'.- - - - - - - - -

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente Ia denominación de la marca
solicitante "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" debiendo seT "MANCHESTER UNITED
KINGDOM HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" en el encabezado, considerando y en elArt.2e, por lo que,
según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE

ArLle ACLARAR la Resolución N' 703 de fecha 20 de septiembre de 2024 dicta
Dirección General de Propiedad Industrial

Abg. Cristaldo
te,}¡a

d us rri¿l

I FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recu.ro.,a" Ñffi, Apelación,
ReposiciónyAclaratoria. Pág.56. 
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Resorución.flZ$ 7
POR LA CUAL SE ACIáRA LA RESOLUCIÓN N' 7O3 DE FECHA 20 DE SEMEMBRE DE 2024, EN EL
EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF

QUALITY y mQUET¡r, CTASE 34, EXPEDIENTE N" 6036212019 SOLICITADO POR J.S.S. TOBACCO

ArL 2o RECTIFICAR el encabezado, considerando y el Art. 2q, de la resolución referida
donde se consignó como denominación de la marca solicitante "MANCHESTERHQ
OF HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" quedando de la siguiente manera:

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula. - - -- -

r,-l É'1.r,

L')ire,::cta (i¿
(cnt;:l ci
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Resolución No _
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 65 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N" 1769528 DE FECHA 18 DE SEMEMBRE DE 2017, CIASE
25, SUB CLASE 03, SOLICTTADAPORARCONIC INDÚSTRIAE COMÉRCIO DE METAIS UIDA.-...--.-

Asunción' 
22üiT2024

MSTO: El Expediente Nq 1769528 de fecha 18 de septiembre de 2017 de solicitud de registro

de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXIRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado

por la fiTmaARCOMC INDÚSTRIAE COMERCIO DE METAIS LTDA"-------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la

firma ARCoNIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación

contra la Resolución No 65 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y
Modelos Industriales

Que, por proveÍdo de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 18 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar

los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos

lndustriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier

momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un
Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen

técnico emitido por el examinador que recomienda el rechazo. Que conforme la verificación
realizada en virtud al Documento de Prioridad invocado del INPI del Brasil Ns BR 30 2017001381-3

de fecha 29lO3l?O17, el presente Diseño propuesto fue rechazado por considerar que no es

registrable como diseño industrial por determinar forma esencialmente en cuestiones técnicas o

funcionales por lo que esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se allana a dicho
criterio.(...)".-------------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra. Directora ha fundado

su decisión únicamente en el rechazo de Ia solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el

dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi

mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud no se

encuentrarechazada...(..) - - ---

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de Ia postura del Director
dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determi

cuestiones técnicas o funcionales, y que posee caracterÍsticas ornamentales qug lq (
aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de al

li .:i

ürist¿,d¿
I Interine

piedad Indusrrial

Abg. Claurlia
Directorá G

Dirrcció¡

Prcpiedad Ilrelecrual



ResoluciónN'

POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 65 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N' 1769528 DE FECHA 18 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CI.á,SE 03, SOLICTTADA PORARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LIDA...----.-

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

Que, la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o

Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la
moral y a las buenas costumbres". ------------

Que, en contestación a lo manifestado por el solicitante en su expresión de agravios, es

oportuno señalar que la Directora de Dibujos y Modelos Industriales se allanó al dictamen del
examinador quien recomendó el rechazo de Ia solicitud por considerar que el modelo propuesto
comprende una forma esencialmente determinada por cuestiones técnicas o funcionales y por lo
tanto no se configura como un Modelo Industrial, y por otro lado se confirmó que la solicitud
prioritaria apelada fue Denegada nuevamente en el INPI del Brasil lo cual fue publicado el
LUOI|LOZO, en la RPI N' 2559 de dicho instituto, figurando como último movimiento del
expediente prioritario. -

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del
Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N' 300/94 y en base a las

facultades que le otorga elArt. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -------

DtREcctóN NActoNAL DE

iÉ,*\ pnopIEDAD
§d INTTLECTUAT

PARAGUAY

Art. lo

Art.2'

¡f .'g COBIERNO orr. I PARAGUÁI
\:.P PARAGUAY I REKUAI

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.¿. PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución No 65 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de
Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta N" 1769528 de fecha
18 de septiembre de 20i7, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma
ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-..--.-

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N" 1769528 de fecha t8 de septiembre
de 2017, Clase 25, sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS LIDA

Art.3" NOTIFÍQUESE, por cédula.
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFILEXTRUIDO",ACIANO 1766257 DE FECHAOTDE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICTIADA POR ARCOMC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAIS
umA-------

Asunción, | [T 202tr

MSTO: El Expediente Ns 1766257 de fecha 07 de Septiembre de 2017 de solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "PEMIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado

por la firmaARCONIC INDÚSTRIAE COMERCIO DE METAIS LÍIDA.-; y, ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de Mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la

firma ARCoNIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación

contra la Resolución No 96 de fecha 25 de Abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y

Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 27 de Mayo de 2Ol9 se concede el recurso interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 06 de Septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que en fecha 7 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar
los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 865/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos
Industriales que sean nuevos, y el Art. j Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier paÍs, y en cualquier
momento, mediante su descripción, uülización o por cualquier otro medio. Que se trata de un
Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria.Que, el dictamen
técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Que, conforme la verificación
realizada en virtud al Documento de Prioridad invocado del INPI del Brasil Np 8R302017001082'2
de fecha 08/03/2017, el presente Diseño propuesto fue rechazado por considerar que no es

registrable como diseño industrial por determinar forma esencialmente en cuesüones o
funcionales por lo que esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se allana a dicho
criteri o.(...)". -- -- -- - -- -- --

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su

decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen

el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud
encuentra rechazada...(...).---- ----

ti'
,ffiffiñ"fr:li:I::il"
Il...:',,,g::iÍ:i, 
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técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi nandante y
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Resolución*'$J ü ü
POR LA CUAL SE REX/OCA LA RESOLUCIÓN N9 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR
tá, DIRECCTÓN OE DIBUJOS Y MODELOS TNDUSTRTALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRI.JIDO", ACTA NO 1766257 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SIJB CI.Á,SE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAIS
urDA-------

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de Ia postura del Director
dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por
cuesüones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un
aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (.. .).---

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

Que, la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o
Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la
moral y a las buenas costumbres". -------------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art.3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su
pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al
público en cualquier paÍs, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por
cualquier otro medio...

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo indust¡ial constituye
el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo industrial,
consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artÍculo

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a
que el mismo fue rechazado en el paÍs de origen de la prioridad y porque su forma está
determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----------

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas,
que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también caracteristicas
ornamentales y que su forma no está solo determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
funcionales

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23lO4l2O24,la concesión
del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el Na BR
302017001082-2 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro
respectivo.

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los
Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N' 868/i981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo
que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y,

Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----------

Cnstaldo

lli¡tccién Gtnrjr¡l de Propicdrd Industrial

t)irección Nii{inri de Propitdad Inttlecturl
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Resolución *" S ; *'J, S
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN Ne 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, DIcTADA PoR
LA DIREcclóN oE DIBUIoS y MoDELos INDUSTRTALES EN t-A, SoLIcITUD DE MoDELo
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACIA N" 1766257 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
zs, suB cLAsE 03, soLICITADA poR ARcoNIc woúsrRrR p cotrlÉnclo DE METAIS
LTDA.-------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del

A¡t. 3 de la Ley 868/81, al Art. i0 ó¡s Competencia Desleal 3.1 de la Ley N' 300/94 y en base a las

facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley No 47g1l2}l2 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL

DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de Ia Ley 868/81; esta Dirección

General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. ----------

ArL lo

Art.2o

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 96 de fecha 25 de Abril de 2019, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de

Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta N" 1766257 de fecha

07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma

ARCONIC INDUSTRIAE COMERCIO DE METAIS UMA.------.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo

Industrial denominado "PEMIL EXTRUIDO', Acta N' 1766257 de fecha 07 de

septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC

INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UIDA... - - ;

ArL3" NOTIFÍQUESE, por cédula.
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IOO DE FECHA 29 DEABRIL DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXIRUIDO" AC"IA N" 1766268 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017,
CIá,SE 25, SUB CI.á.SE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
UIDA-------

Asunción, 2 i: 1,.. , lúti

MSTO: El Expediente Ns U66268 de fecha 07 de septiembre de 2017 de solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado
por la firma ARCOMC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS UIDA-; y;-----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la
firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación
contra la Resolución N" I0O de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y
Modelos Industriales

Que, por proveÍdo de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar
los de la Clase 25, Sub - Clase 3y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos
Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier
momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un
Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen
técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la
solicitud no reúne las características de un Modelo lndustrial, en relación que para el mismo, solo
interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está

descripto en base a características técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la

búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil, donde
destaca que el objeto no es registrable como diseño industrial esencialmente determinada por
cuestiones técnicas y de función.(...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su

decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen

el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud
encuentra rechazada...(...).------- --

f
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técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y
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ResoluciónN"

POR IÁ, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IOO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA
POR Iá, DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACIA N' 1766268 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017,
CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICMADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAIS

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

Que, la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o

Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la
moral y a las buenas costumbres". ------------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares;b) si antes de la fecha de su

pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al

público en cualquier paÍs, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por
cualquier otro medio..." -----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibu;o o modelo industrial
consütuye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo
industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artículo

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base

a que el mismo fue rechazado en el pais de origen de la prioridad y porque su forma está

determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----------

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas,
que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también características
ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
funcionales

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23lO4l2O24,la concesión
del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el Ne BR

302017001080-ó en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro
respectivo.

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los
Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N" 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo
que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos
Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc.
Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. i0 bis Competencia Desleal 3.1 de Ia Ley N' 300/94 y en
facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS IOO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N" 1766268 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017,
CTÁ,SE 25, SUB CLASE 03, SOLICTTADA POR ARCONIC INDÚSTRI,A E COMÉRCIO DE METAIS
utDA.-------

DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios ArtÍculos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida.-----------

Art. 1o

PORTA}ITO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE:

REVOCAR la Resolución No 100 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por Ia

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de

Modelo Industrial denominado "PEMIL EXIRUIDO", Acta N' 1766268 de fecha
07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma
ARCOMC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-..-.--

Art.2' DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXIRUIDO", Acta N" 1766268 de fecha 07 de

septiembre de 2OI7, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

INDUSTRIAE COMERCIO DE METAIS LIDA..
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 98 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA NO 1766271DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEaOT7, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICNADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
L;IDA.-------

Asunción,

MSTO: El Expediente Ns 1766271 de fecha 07 de septiembre de 2017 de solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado
por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS I-jIDA; y, ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la
firma ARCoNIC INDÚSTRIA E CoMERCIO DE METAIS U|DA. e interpone recurso de apelación
contra la Resolución N' 98 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y

Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar

los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos

Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier paÍs, y en cualquier

momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un
Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen

técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la
solicitud no reúne las caracterÍsticas de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, sólo

interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está

descripto en base a caracterÍsticas técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la

búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil, donde

destaca que el objeto no es registrable como diseño industrial esencialmente determinada por
cuestiones técnicas y de función .(...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su

decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen
técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi nte y
el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud
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ResoluciónN'

POR I¿. CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N9 98 DE FECHA }IDEABRIL DE 2019, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACIA N' 176627I DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CI.á,SE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAIS
LTDA-------

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director
dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por
cuestiones técnicas o funcionales, y que posee caracterÍsticas ornamentales que le otorgan un
aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (....) ---

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

Que, Ia Ley No 868/8I en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o
Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la
moral y a las buenas costumbres

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su
pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al
público en cualquier paÍs, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por
cualquier otro medio..." -----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial
constituye el aspecto ornamental o estético de un artÍculo; en el caso analizado de modelo
industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artÍculo

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base
a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está
determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----------

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas,
que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también caracterÍsticas
ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o

funcionales --. - --------

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23lO4l2O24,la concesión
del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el Ne BR

302017001079-2 en fecha 14 de julio de 2020, adjuntando copia del certificado de registro
respectivo.

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los
Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N' 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo
que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos,
Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.-----------------
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N9 98 DE FECHA 29 DEABRIL DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN I.A. SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA NO 176627I DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS

DtREcctóN NAcToNAL DE

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al [nc. b) del

Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. l0 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N" 300/94 y en base a las

facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley No 47g8t2}l2 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL

DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios ArtÍculos de la Ley 868/81; esta Dirección

General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. ----------

Art.l'

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 98 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por Ia
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de

Modelo tndustrial denominado "PEMIL EXTRUIDO", Acta N'1766271 de fecha

07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma

ARCONIC INDUSTRIAE COMERCIO DE METAIS UIDA.--.---.

Art.2"

INDUSTR1A E COMERCIO DE METAIS UIDA..-

Art.3" NOTIFÍQUESE, por cédula.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud
Industrial denominado 'PERFIL EXTRUIDO", Acta N'
septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado

de registro de Modelo
1766271 de fecha 07 de

por la firma ARCONIC
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Resolución No _
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IO8 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICMUD DE MODELO
INDUSTRI,AL "PERJ'IL EXIRUIDO", ACTA N" 1766273 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DEaOI7, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICMADA PORARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS UIDA..--.-..--

Asunción,

VISTO: El Expediente Nq 17ó6273 de fecha 07 de Septiembre de 2017 de solicitud de registro

de Modelo Industrial denominado "PEMIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado

por la fiTmaARCONIC INDÚSTRIAE COMERCIO DE METAIS LTD{; y, ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de Mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la

firma ARCoNIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación

contra la Resolución N" 108 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y
Modelos Industriales

Que, por proveÍdo de fecha 27 de Mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 06 de Septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar

los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 863/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos

Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier paÍs, y en cualquier

momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un
Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen

técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la
solicitud no reúne las caracterÍsticas de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, solo

interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está

descripto en base a caracterÍsticas técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la

búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil Ns BR

302017001078-4 de fecha 08l)3l2}l7, donde destaca que el objeto no es registrable como diseño

industrial esencialmente determinada por cuestiones técnicas y de función .(...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su

decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen

técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y

el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud prioritaria no se

encuentrarechazada...(...). - - ---

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura

dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente dete
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Resolución No _
POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IO8 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR
LA DIREcctÓN pe DIBUIoS Y MoDELos TNDUSTRTALES EN LA SoLICITUD DE MoDELo
INDUSTR1AL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA NO 1766273 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CI-ASE 03, SOLICITADAPORARCONIC INDÚSTRIAE COMÉRCIO DEMETAIS LTDA.--.-....-

cuestiones técnicas o funcionales, y que posee caracterÍsticas ornamentales que le otorgan un
aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (.. .).---

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

Que, la Ley Na 863/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o
Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la
moral y a las buenas costumbres". ------------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su
pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al
público en cualquier paÍs, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por
cualquier otro medio..." -----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial
constituye el aspecto ornamental o estético de un artÍculo; en el caso analizado de modelo
industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artículo

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base
a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está
determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----------

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas,
que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también caracterÍsticas
ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
funcionales

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23l04t2O24,la concesión
del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el Ne BR
302017001078-4 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro
respectivo.-

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los
Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N' 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo
que no le queda más alternativa que revocar Ia Resolución dictada por la Directora de Dibujos y
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibuj
Industriales a fin de que se dé continuldad a los trámites de la solicitud. ----------------

Di¡ección General de Propícdrd Indusuial
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ResoluciónNo 

--POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 IO8 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N'1766273 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICIIADA POR ARCONIC INDÚSTRTA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA-...----.

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del

Art. 3 de la Ley 868/8I, al Art. l0 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N" 300/94 y en base a Ias

facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley No 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL

DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección

General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. ----------

Art.lo

Art.2"

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" I08 de fecha 2 de Mayo de 2019, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de

Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta N" 1766273 de fecha

07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma
ARCONIC INDUSTRIAE COMERCIO DE METAIS LTDA..-.-.-.

DISPONER Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo

Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1766273 de fecha 07 de

septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC

INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS IJTDA.----;

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

.Ai
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Resolución No _
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 66DEFECHA IO DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRI-AL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1766276 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEaOI7, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICTTADA PORARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LMA..-..-----

Asunción,
2 3 CIrr 2au,

MSTO: El Expediente Nq 1766276 de fecha 7 de septiembre de 2017 de solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado
por la fiTmaARCONIC INDÚSTRIAE COMERCIO DE METAIS UIDA.; y, ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la
firma ARCoNIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación
contra la Resolución No 66 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y
Modelos Industriales

Que, por proveÍdo de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar
los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos
Industriales que sean nuevos, y el ArL 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier paÍs, y en cualquier
momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio

Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la
memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Que
conforme a la verificación realizada en virtud al Documento de Prioridad invocado del INPI del
Brasil Ns BR 302017001075-0 de fecha 0810312017, el presente Diseño propuesto fue rechazado

por considerar que no es registrable como diseño industrial por determinar forma esencialmente
en cuestiones técnicas o funcionales, por lo que esta Dirección de Dibujos y Modelos
Industriales, se allana a dicho criterio.(...)". -------------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra. Directora ha fundado
su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el

dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi
mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud no se

encuentra rechazada...( .) ---------

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura
dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente dete

.1

Di¡ccción 6c¡er¡l de propiedrd lnduiriiri
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ResoluciónN'

poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN Ne 66 DE FEcHA lo DE ABRIL DE 2019, DrcrADA poR
LA DIRECCIÓN pp DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN L-A. SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACIA N" 1766216 DE FECHA 7 DE SEMEMBRE DE 2017, CIá.SE
25, suB cLAsE 03, soLrcITADApoRARcoNIc INDúsrRrAE coMÉRcIo DE METAIS LIDA---------

cuestiones técnicas o funcionales, y que posee caracterÍsticas ornamentales que le otorgan un
aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de Ia misma área de aplicación (... ) ---

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

Que, la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o

Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,

que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la

moral y a las buenas costumbres

Que, a su vez, el Inc. b) del A¡t. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su

pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al

público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por
cualquier otro medio..." -----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial
constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo
industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artÍculo

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base

a que el mismo fue rechazado en el paÍs de origen de la prioridad y porque su forma está

determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----------

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas,
que permiten visualizar que el perfil de la solicitud comprende también características
ornamentales y que su forma no solo está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
funcionales

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 22lO4l2O24,la concesión
del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el Ns BR

302017001075-0 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro
respectivo.

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha

logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los

Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N' 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por Io
que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y
Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos
Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al

Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. l0 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N" 300/94 y
facultades que le otorga el Art. 37 de Ia Ley No 479812012 "QUE CREA LA DI

del
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 66 DE FECHA IO DE ABRIL DE 2019, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN Ij, SOLICTTUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N" 1766216 DE FECHA 7 DE SEMEMBRE DE 2017, CLASE
25, SUB CLASE 03, SOLICITADA PORARCOMC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS UIDA..........

DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios ArtÍculos de la Ley 8ó8/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

REVOCAR Ia Resolución No 66 de fecha l0 de abril de 2019, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de

Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N" 1766276 de fecha 7

de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la fiTmaARCONIC

INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UTDA-..----

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo

Industrial denominado "PEMIL EXTRUIDO", Acta N" 1766276 de fecha 07 de

septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

DIRECCION NACIONAL DE
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Art. 1o

Art.2"
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Resolución*" -$Ju d&

POR 1¿, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS IO7 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICIADA POR
r.á, DIRECCTÓN Or DTBUIOS Y MODELOS TNDUSTRTALES EN rA, SOLTCTTUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N' 1766282 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICMADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS UIDA

Asunción, 23lli,i ?02(

VISTO: El Expediente Ns U66282 de fecha 07 de septiembre de 2017 de solicitud de registro
de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado
por la fiTmaARCONIC INDÚSTRIAE COMERCIO DE ME"IAIS LTDA.-------

RE S U LTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la
firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIo DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación
contra la Resolución N' 107 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por Ia Dirección de Dibujos y
Modelos Industriales

Que, por proveÍdo de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019

esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(.,.) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se

presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar

los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a

su presentación. Que la Ley 868/8I establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos
Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de Ia misma ley determina expresamente que no se

consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier

momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un
Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen

técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la
solicitud no reúne las caracterÍsticas de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, solo

interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está

descripto en base a características técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la

búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil Ne BR

302017001084-9 de fecha 08/03/2017, donde destaca que el objeto no es registrable como diseño

industrial esencialmente determinada por cuestiones técnicas y de función .(...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su

decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen

técnrco realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por r0r tey
el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solici SE

Di¡ccciéo
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Resolución*. S,=, _üj ,ry

POR I.A CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N9 IO7 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DISTADA POR
I-A DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO', ACTA N" L766282 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017,
CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICTTADA PORARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS UTDA

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director
dado que el objeto de Ia presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por
cuestiones técnicas o firncionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un
aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (....).---

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

Que, Ia Ley Ne 868/8I en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o

Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sirva únicamente a la obtenclón de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la

moral y a las buenas costumbres". ------------

Que, a su vez, el Inc. b) delArt. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o
modelo industrial no es nuevo: a) si no se diferencia de sus similares; b) si antes de la fecha de su

pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al

público en cualquier paÍs, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por
cualquier otro medio..." -----------

Que, conforme lo expresa Ia propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial
consütuye el aspecto ornamental o estético de un artÍculo; en el caso analizado de modelo
industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artÍculo

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base
a que el mismo fue rechazado en el paÍs de origen de la prioridad y porque su forma está
determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----------

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas,
que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también caracterÍsticas
omamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o
funcionales

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 231O412O24,la concesión
del Modelo lndustrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el Ne BR

302017001084-9 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando bopia del certificado de registro
respecüvo.

Que, por Ias consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha
logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los
Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N' 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo

Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Di odelos
Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----.---

tliret
Direcciri¡ Nr
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que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Dibujos y
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS IO7 DE FECHA 2 DE MAYo DE 2019, DISIADA PoR
LA DIRECCIÓN oP DIBUIos Y MoDELos INDUsTRIALES EN t-A. sollcrruD DE MoDELo
INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACIA N" 1766282 DE FECHA 07 DE SEMEMBRE DE 2017,
CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADAPORARCONIC INDÚSTRIAE coMÉRcIo DE METAIS LTDA

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del
ArL 3 de la Ley 868/81, al Art. l0 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N" 300/94 y en base a las
facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley No 479sl2ol2 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios ArtÍculos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fundamentos legales para revocar Ia resolución recurrida.-----------

Art.l'

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 107 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de
Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N'1766282 de fecha
07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma
ARCOMC INDUSTRIA E COMERCIO DE ME"TAIS UIDA..------

Art.2o DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1766282 de fecha 07 de
septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, prese_ por la firma ARCONIC
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

Direqor Cristaldir
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Resolución N' 0 ;
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 69 DE FECHA 07 DE ABRIL DELaOLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITTJD DE
RENOVACIÓN NEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "MODELO DE COCINA", ACTA N"
2215498 DE FECHA 07 DE MAMO DEL 2022, CLASE 07, SUB CIá,SE 04, SOLICIIADA POR
INDUGLOB S.A ---.-.---

Asunción, 
Z Z 202t+

MSTO: El Expediente Ns 2215498 de fecha 07 de marzo de 2O22 de solicitud de Renovación

del Registro del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA' en la Clase 07 y Sub

Clase 04, solicitado por la firma INDUGLOB S.A.; y,

RE SULTA:

Que, en fecha 16 de noviembre del 2023 se presenta el representante convencional

de la firma solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 69 de fecha 07 de

abril de 2022 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 2l de noviembre del 2023 se concede el recurso interpuesto,

expresando agravios el apelante el 30 de abril del 2024. En fecha 8 de agosto del 2024 esta

Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 07 de marzo de 2022, se presenta

ante esta Dirección, la renovación del registro Ne 3082 del Modelo Industrial denominado
"MODELO DE COCINA", para amparar su protección en la Clase 07, Sub-Clase 04 y analizando la

misma fue presentada en forma extemporánea.-Que, con respecto al Artículo 21 de la Ley especial

Ns 868/8lestablece: El registro será prorrogado si su renovación se solicita antes de expirar su

vigencia y se cumplen las mismas formalidades que para su registro.-Que, conforme las

observaciones del examen de forma DGPI/DDMI Ns 27 de fecha 06 de abril de2022 emitido por el

examinador entre otras cosas menciona: "La renovación del registro Ns 3082 tiene vencimiento

de fecha 26 de enero de 2022.-Que, es criterio de esta Dirección, conforme a la verificación

realizada en el Sistema Informático y el Libro de Actas de la Dirección de Dibujos y Modelos

Industriales, se constató que la fecha de vencimiento del Registro Ne 3082 fue el 26 de enero de

2022 y la presente solicitud de renovación se presentó en fecha 07 de marzo de 2O22,la misma es

extemporánea . (...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otros argumentos: "(...) Que el Artículo 5 bis

del Convenio de París establece la obligación de los paÍses miembros de conceder un plazo de

gracia, el cual debe ser de seis meses como mínimo, para el mantenimiento de todos los derechos

de propiedad industrial, es decir entre estos los derechos de modelos y diseños industriales. La

Ley No 898/1981 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la

presentación de solicitudes de renovación, por ser esta una ley anterior a la ratificación del

Convenio de Paris por Ley Ne 300 del 10 de enero de 1994. Sin embargo, este plazo debe ser

reconocido, dado que el Convenio de ParÍs forma parte del ordenamiento jurÍdico nacional y

tiene prelación sobre esta ley especial, conforme Io establece nuestra Carta Magna r37.

deQue en vista de lo expuesto, vengo a solicitar la aplicación y el reconociñii
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PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN Ne 69 DE FEcHA 07 DE ABRIL DELzozz,DIc-rADA
POR lA OmeCCtÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN LA SOLICTTUD DE
RENOVACIÓN OPI. MODELO INDUSTRIAL DENOMINADo "MoDELo DE CocINA,, ACIA No
22L5498 DE FECHA 07 DE MAMO DEL 2022, CIá,SE 07, SUB CLASE 04, SOLICTTADA POR
INDUGLOB S.A.-----...

gracia concedido por el Artículo 5 bis del Convenio de ParÍs, dado que la solicitud de renovación
del modelo industrial "MODELO DE COCINA" de mi mandante fue presentada en fecha 07 de
marzo de 2022, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo (26 de
enero de2022) valiéndose del citado plazo de gracia.-(...)"

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

Que, primeramente, se analizarán los argumentos en los cuales el recurrente ha fundado su
recurso de apelación. En ese sentido, el apelante, basa su recurso en tres argumentos principales,
a saber: a) El Artículo 5 bis del Convenio de ParÍs que establece: l)"Se concederá un plazo de
gracia, que deberá ser de seis meses como mÍnimo, para el pago de las tasas previstas para el
mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la
legislación nacional lo impone". b) El hecho de que la Ley Ns 898/81 de Dibujos y Modelos
Industriales no contempla un plazo de gracia para Ia presentación de solicitudes de renovación,
por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de Paris según Ley No 300 de fecha I0
de enero del 1994, sin embargo lo incorpora a su Derecho Positivo y por ende el plazo de gracia
en él previsto. c) Que en casos similares anteriores, Ia Dirección de Propiedad Intelectual ha
reconocido la aplicación del plazo de gracia de seis meses para el mantenimiento de los derechos
de modelos industriales, y en consecuencia renovaciones de modelos industriales fueron
concedidas

Que, al respecto el Dr. Wilfrido Fernández en su obra "Análisis de la Nueva Legislación
Marcaria del Paraguay", manifiesta : "...en nuestro país la Dirección de la Propiedad Industrial
siempre interpretó que esta norma (Articulo 5 bis) era también autoejecutiva, criterio éste que
nos parece muy acertado e indubitable, de ahí que ya a partir de 1994, año en que el Convenio de
París entró en vigencia en el Paraguay, se empezó a conceder tal plazo de gracia para
renovaciones de marcas, independientemente de que nuestra Ley de Marcas 75U79 no lo
prevía.......Cabe destacar aquÍ una conclusión: el Convenio de París concede un plazo de gracia no
solamente para el mantenimiento de las marcas sino de todo otro derecho de propiedad
industrial. El Convenio aunque no lo hace en forma expresa, es evidente que deja a los paÍses
miembros la opción de establecer la duración de tal plazo, sentando sólo una pauta mÍnima,
obligatoria pero ya autoej ecutiva: 6 meses."- - --- - -- -- -- -

Que, revisadas las constancias del expediente, la legislación vigente y el Art.5 bis del
Convenio de París que forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre la
Ley especial Ne 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales, se observa que la solicitud de
Renovación del modelo industrial "MODELO DE COCINA" fue presentada en fecha 07 de marzo
de2022, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo(26 de enero de
2022) valiéndose del plazo de gracia.------

Que, en plena coincidencia con lo planteado por el recurrente, son válidos los argumentos
presentados como la mención del Convenio de ParÍs en su Art.5 bis que es claro y con
en cuanto al plazo de gracia que deberá ser de seis meses como mÍnimo para el pago

,Jlúlln¡rr¡n,
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Resolución N" _
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 69 DE FECHA 07 DE ABRIL DELaOaZ,DISTADA
POR I.A. DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
RENOVACIÓN OEI- MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "MODELO DE COCINA', ACIA N'
2215498 DE FECHA 07 DE MAMO DEL 2022, CLASE 07, SUB CLASE 04, SOLICMADA POR
INDUGLOB SA ----.----

previstas para mantener vigentes los derechos de propiedad industrial; que la Ley Ns 898/8I de

Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de

solicitudes de renovación, por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de París

según Ley No 300 en fecha l0 de enero de1994 pero sin embargo, forma parte del ordenamiento
jurÍdico nacional y tiene prelación sobre la Ley especial Ne 898/81, conforme Io establece el Art.

137 de la Constitución Nacional que dispone: "La Ley suprema de la República es Ia Constitución.

Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes

dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en

consecuencia, integran el derecho positivo en el orden de prelación enunciado; y a todo ello se

suma que la Dirección General de la Propiedad Industrial tiene en su jurisprudencia, varios

antecedentes en los cuales ha aplicado el artículo 5 bis del Convenio de ParÍs, a fin de conceder la

renovación de Modelos Industriales presentados con posterioridad a la fecha de vencimiento .----

Que, así las cosas, a esta Dirección no le quedan más alternativas, que revocar la Resolución

dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales, y remitir nuevamente el expediente a

la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de

Renovación de la presente solicitud

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 69 de fecha 07 de abril del2O22, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovación del

registro del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA', Acta No

2215498 de fecha 07 de marzo del2022, Clase 07, Sub Clase 04, presentado por la

firma INDUGLOB SA.----------

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de Renovación del registro

del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA", Acta N" 2215498 de

fecha 07 de marzo de 2022, Clase 07, Sub Clase 04, presentado por la firma

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

Art. 1o

4fi.2O
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 97 DE FECHA IO DE DICIEMBRE DEL 2019,
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
RENOVACIÓX OEI MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL
TISSUE", ACTA N' 1989852 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, CLASE 05, SUB CLASE 99,
SOLICTTADA POR CELULOSA CAMPANA SA------.---

Asunción, Z J lii,r ?,,ill,

MSTO: El Expediente Ns 1989852 de fecha 28 de octubre de 2019 de solicitud de

Renovación del Registro del Modelo Industrial denominado "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL

TISSUE' en la Clase 05 y Sub Clase 99, solicitado por la firma CELULOSA CAMPANASA.I I,

RES ULTA:

Que, en fecha l0 de abril del2024 se presenta el representante convencional de la

firma solicitante e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 97 de fecha 10 de

diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Que, por proveído de fecha 23 de abril del 2024 se concede el recurso interpuesto,

expresando agravios el apelante el 23 de mayo del 2024. En fecha 8 de agosto del 2024 esta

Dirección llamó Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 28 de octubre de 2019, se

presenta ante esta Dirección, la renovación del registro Ns 3146 del Modelo Industrial
denominado Diseño Aplicado sobre Papel Tissue, para amparar los de la Clase 05, Sub-Clase 99 y
analizando la misma fue presentada en forma extemporánea.-Que, con respecto al Artículo 21 de

la Ley especial Ns 868/8I: El registro será prorrogado si su renovación se solicita antes de expirar

su vigencia y se cumplen las mismas formalidades que para su registro.-Que, conforme las

observaciones del examen de forma DGPI/DDMI Ne 22 de fecha 03 de diciembre de 2019 emitido
por el examinador entre otras cosas menciona: "Presentación extemporánea, ya que el

vencimiento tiene vigencia 28 de abril de 2019.-Que, es criterio de esta Dirección, conforme a la

verificación realizada en el Sistema Informático y el Libro de Actas de la Dirección de Dibujos y

Modelos Industriales, se constató que la fecha de vencimiento del Registro Ne 3146 fue el 28 de

abril de 2O19 y Ia presente solicitud de renovación se presentó en fecha 28 de octubre de 2019, la

misma es extemporánea . (...)". -------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otros argumentos: "(...) Que el Artículo 5 bis

del Convenio de ParÍs establece la obligación de los países miembros de conceder un plazo de

gracia, el cual debe ser de seis meses como mÍnimo, para el mantenimiento de todos los derechos

de propiedad industrial, es decir entre estos los derechos de modelos y diseños industriales. La

Ley No 898/1981 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la

presentación de solicitudes de renovación, por ser esta una ley anterior a la ratificación del

Convenio de Paris por Ley Ns 300 del 10 de enero de 1994. Sin embargo, este plazo debe ser

reconocido, dado que el Convenio de París forma parte del ordenamiento jurÍdico nacional y

tiene prelación sobre esta ley especial, conforme lo establece nuestra Carta Magna en su

Que en vista de lo expuesto, vengo a solicitar la aplicación y el reconocimiento c

gracia concedido por el Artículo 5 bis del Convenio de ParÍs, dado que la solicitud de

Dirccción 6i¡i ¡te¡ina
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ResoluciónN'
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U?Q
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 97 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019,
DISIADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN tá, SOLICITUD DE
RENOVACIÓN OPI. MODELO INDUSTRÍAL DENOMINADO "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL
TISSUE", ACIA N' 1989852 DE FECT{A 28 DE OCTUBRE DEL 2019, CLASE 05, SUB C[¿,SE 99,
SOLICNADA POR CELULOSA CAMPANA SA-------.--

del modelo industrial "DISEÑO APLICADO soBRE PAPEL TISSUE" de mi mandante fue
presentada en fecha 28 de octubre de 2019, es decir dentro de los seis meses posteriores al

vencimiento del plazo (28 de abril de 2019) valiéndose del citado plazo de gracia.-(...)"

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

Que, primeramente, se analizarán los argumentos en los cuales el recurrente ha fundado su
recurso de apelación. En ese sentido, el apelante, basa su recurso en tres argumentos principales,
a saber: a) El Artículo 5 bis del Convenio de ParÍs que establece: I)"Se concederá un plazo de
gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el
mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la
legislación nacional lo impone". b) El hecho de que la Ley Ns 898/81 de Dibujos y Modelos
Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación,
por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de ParÍs según Ley Ne 300 de fecha I0
de enero del 1994, sin embargo lo incorpora a su Derecho Positivo y por ende el plazo de gracia
en él previsto. c) Que en casos similares anteriores, la Dirección de Propiedad Intelectual ha
reconocido la aplicación del plazo de gracia de seis meses para el mantenimiento de los derechos
de modelos industriales, y en consecuencia renovaciones de modelos industriales fueron
concedidas

Que, al respecto el Dr. Wilfrido Fernández en su obra "Análisis de la Nueva Legislación
Marcaria del Paraguay", manifiesta : "...en nuestro país la Dirección de la Propiedad Industrial
siempre interpretó que esta norma (ArtÍculo 5 bis) era también autoejecutiva, criterio éste que
nos parece muy acertado e indubitable, de ahí que ya a partir de 1994, año en que el Convenio de
ParÍs entró en vigencia en el Paraguay, se empezó a conceder tal plazo de gracia para
renovaciones de marcas, independientemente de que nuestra Ley de Marcas 75U79 no lo
prevía.......Cabe destacar aquí una conclusión: el Convenio de París concede un plazo de gracia no
solamente para el mantenimiento de las marcas sino de todo otro derecho de propiedad
industrial. El Convenio aunque no lo hace en forma expresa, es evidente que deja a los paÍses
miembros la opción de establecer la duración de tal plazo, sentando sólo una pauta mÍnima,
obligatoria pero ya autoejecutiva: 6 meses

Que, revisadas las constancias del expediente, la legislación vigente y el Art.5 bis del
Convenio de París que forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre la
Ley especial Ns 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales, se observa que la solicitud de
Renovación del modelo industrial "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE" fue presentada en
fecha 28 de octubre de 2019, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del
plazo (28 de abril de 2019) valiéndose del plazo de gracia.--

Que, en plena colncidencia con lo planteado por el recurrente, son válidos los mentos
presentados como la mención del Convenio de París en su Art.5 bis que es cl

pago de I
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 97 DE FECHA IO DE DICIEMBRE DEL 2OI9,

DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE
RENOVACIÓN OgI- MODELO INDUSTRÍAL DENOMINADO "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL
TISSUE", ACTA N' 1989852 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, CLASE 05, SUB CLASE 99,

SOLICNADA POR CELULOSA CAMPANA SA---.------

previstas para mantener vigentes los derechos de propiedad industrial; que la Ley Ns 898/81 de

Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de

solicitudes de renovación, por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de Paris

según Ley No 300 en fecha 10 de enero del994 pero sin embargo, forma parte del ordenamiento
jurídico nacional y tiene prelación sobre la Ley especial Ns 898/81, conforme lo establece el Art.

137 de la Constitución Nacional que dispone: "La Ley suprema de la República es la Constitución.

Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes

dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurÍdicas de inferior jerarquía sancionadas en

consecuencia, integran el derecho positivo en el orden de prelación enunciado; y a todo ello se

suma que la Dirección General de la Propiedad lndustrial üene en su jurisprudencia, varios

antecedentes en los cuales ha aplicado el artículo 5 bis del Convenio de ParÍs, a fin de conceder la

renovación de Modelos Industriales presentados con posterioridad a la fecha de vencimiento .----

Que, asÍ las cosas, a esta Dirección no le quedan más alternativas, que revocar la Resolución

dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales, y remitir nuevamente el expediente a

la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de

Renovación de la presente solicitud

Art. 1o

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" 97 de fecha I0 de diciembre del 2019, dictada por la

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovación del

registro del Modelo Industrial denominado 'DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL

TISSUE", Acta No 1989852 de fecha 28 de octubre del 2019, Clase 05, Sub Clase

99, presentado por la firma CELULOSA CAMPANA SA.----------

Art.2o DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de Renovación del registro

del Modelo Industrial denominado "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL

TISSUE", Acta N' 1989852 de fecha 28 de octubre de 2019, Clase 05, Sub Clase

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.

.l_'o
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ResoluciónNo_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' II44 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA'HERO Y
mQUEIA", CLASE 12, EXPEDIENTE No 2O892l2Ot2A NOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMmD

Asunción, l, ,.: i_,?!,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de "HERO

INVESTCORP LIMITED en contra de Ia Resolución N" ll44 de fecha 08 de noviembre de 2012, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2013 se presenta el representante convencional de HERO INVESTCORP

LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1144 de fecha 08 de noviembre de
2012, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de febrero de 2020, el representante convencional de HERO INVESTCORP LIMITED
expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 04 de julio de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca HERO, registrada
con el número 352589 en fecha 12 de septiembre de 2011 a favor de Comagro S.a.e.c.a.; Comentario: Que,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífrca en una
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce
íntegramente en la maÍca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6' de la Ley N' 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HERO INVESTCORP LIMITED y manifiesta: "(...)

Mi mandante tiene registrada la marca HERO en su pais de origen, India, en las clases 12, 9, 16, 25, 35, 36, 37,

4 y a2.../... Si bien es cierto, las marcas en cuestión comprenden los mismos productos de la clase 12,

debemos tener en cuenta que la marca solicitada por mi mandante cuenta con una etiqueta, que la vuelve
claramente diferenciable de la marca base del rechazo.../... Es importantu destacar igualmente que la marca
HERO, es a su vez el nombre comercial de mi mandante.../... ta marca HERO cumple con los requisitos
exigidos por nuestra legislación para ser concedida.../... En base a las consideraciones que anteceden ,

previo los trámites de rigor, dictar resolución revocando en su totalidad la Resolución N'1144/2012(...).------

Que, corresponde a esta Dirección 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, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N'352589 de la marca "HERO" a

nombre de Comagro S.a.e.c.a. venció el 12 de septiembre de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la

misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, taly como lo expresa

claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solic\
renovación dentro de un plazo de gracia de sels meses posteriores al vencimiento (...)".----------:-l:
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ResoluciónN"

POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1144 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE}OIL,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERO Y
mQUETA" CLASE t2, EXPEDIENTE No 2O892I2OL2ANOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMITED

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca'HERO Y ETIQUETA", solicitada por HERO INVESTCORP LIMITED.

Art.ls

Art.2e

Ar[ 3e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' ll44 de fecha 08 de noviembre de 2012 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de Ia marca

'HERO Y ffiQUETA", clase 12, Expediente N" 2089212012. solicitada a nombre de

HERO INVESTCORP LIMITED.

Dircctota 6ene nteftna
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ResoluciónNo-

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' II45 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN Og MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE [¿. MARCA'HERO Y
ETIQUETA", CIA,SE 28, EXPEDIENTE N" 20893/2012 A NOMBRE DE HERO ITIVESTCORP LIMmD

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de "HERO

INVESTCORP LIMITED en contra de la Resolución N" 1145 de fecha 08 de noviembre de 2012, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2013 se presenta el representante convencional de HERO INVESTCORP

LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1145 de fecha 08 de noviembre de
2012, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de agosto de 2023, el representante convencional de HERO INVESTCORP LIMITED
expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 17 de enero de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca HERO BABY
registrada con el número 250921 en fecha 2l de octubre de 2002 a favor de HERO; Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica en una misma
clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6" de la Ley N' 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado.» ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HERO INVESTCORP LIMITED y manifiesta: "(...)

La resolución objeto de agravio, fundamenta el rechazo en el antecedente de la marca HERO BABY con el
registrO N" 250921 en fecha 2l de octubre de 2002 con vencimiento en fecha 2l de octubre de 2021, la cual
no fue renovada a la fecha de vencimiento.../... Es importante destacar igualmente que la marca HERO es a

su vez el nombre comercial de mi mandante, la cual es una empresa sumamente reconocida
mundialmente../... La marca HERO cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación para ser
concedida.../... fn base a las consideraciones que anteceden, previo los trámites de rigor, dictar resolución
revocando en su totalidad la resolución N" 1145/2012 (...).--------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si Ia marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No 250921de la marca "HERO

BABY"anombredeHERovencióel@,venciendoaSuvezelplazodegracia,ylamisma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal
claramente el ¿,rt. 19 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(,.)

''*,fl,fi,,iitmihT:[fl
¡io,,i¿, 

^', i"n,i j, i;,'ífi1Ti1ÍiHi

renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".------

I

solicitarse la
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' II45 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEaOI},DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'HERO Y
ETIQUETA:, CLASE 28, EXPEDIENTE N" 20893/2012 A NOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMITED

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca'HERO Y ETIQUETA", solicitada por HERO INVESTCORP LIMITED.

Art.ls

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" Il45 de fecha 08 de noviembre de 2012 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de

"HERO Y ETIQUEIA", clase 28, Expediente No

la solicitud de registro de la marca

a nombre de

HERO INVESTCORP LIMITED.

ArL 39 NOTIFÍQUESE.-.--.-..--.
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Resolución No_
POR I..A, CUAL SE REVOCA EL DISIAMEN DE MARCAS N" I1I778 DE FECHA II DE ENERO DE 2024
DICTADA poR LA nmrcclót¡ DE MARCAS EN EL ExpEDTENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo DE Lá,
MARCA "BIOINDUSTRIA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N" 90759/2022 SOLICITADA pOR QUIMEA SA.------------

Asunción,

VISTA: La solicitud de registro de marca "BIOINDUSTRIA", Acta N" 90759/2022, clase 05,

solicitada por HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 se presenta HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y solicita el registro
de la marca "BIOINDUSTRIA', para amparar productos de la clase 05.

Que, en fecha ll de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N" 111778 por la Dirección de Marcas,
favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 12 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA", Acta N' 9075912022, clase 05, solicitada por HUGO

JAVIER PEREIRA DUARTE, con Dictamen de la Dirección de Marcas N" 111778 de fecha ll de enero de2O24,
favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

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

derecho a constituir una marca.

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

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

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden con
"art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en Ltn signo que sea el nombre genérico o
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
caracterÍstica del producto o servicio".---

zamela t_,rsialdn
cnera.l I;r¡¡¡j¡¿.,,rr,.i1ffi ia."nou 
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rt0p.¡ed, l:-..1tsÍi)l
,Ard*I, ó', L, Dt*""tó" d" la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca id¿nií# ó'fflt$' ':',/cc,u,,

semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando,.consentimiento del
titular de la marca registrada.
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Resolución."1);

POR LA CUAL SE REVOCA EL DISIAMEN DE MARCAS N' II1778 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024
DISTADA POR I.á, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BIOINDUSTRIA',, CLASE 05, EXPEDIENTE N' 90759/2022 SOLICITADA POR QUIMFA S-A.------------

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA" se presenta para
amparar la "totalidad"de los productos de la clase 05.-----------

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de productos que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con
el signo presentado. Es decir, el término BIOINDUSTRIA se utiliza para describir productos o servicios
relacionados con la biotecnologÍa o la industria biológica---

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál serÍa la distintividad que ostentaría
como marca la denominación "BIOINDUSTRLA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con
ningún otro elemento, carece de Ia cualidad intrÍnseca con que debe contar un signo para ser susceptible
de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación
"BIOINDUSTRIA", deberÍa contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de dos

palabras comunes- "BIO-INDUSTRIA"- para productos relacionados precisamente a la clase 05, no se podrÍa
considerarla un signo capaz de disünguir a sus productosde los demás existentes en el mercado, abocados
al mismo rubro.-------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley
lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir caracterÍsticas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra consütuida además
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

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

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N" 111778 emitido por la Dirección de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.------------

PORTANTO,
Tá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N'111778 de fecha 1l de enero de 20
la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de Ia marca
05, Acta N'90759/2022, solicitada a nombre de por QUIMFA SA-------

,rbg, i
Dircctora Gcnc¡al Interina

Dirtcción Gcrp¡l de Propiedrd Indusuial

Dirrcció¡ N¡cion¡l de Propirdrd Intelecrurl

Art. le
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICIAtvfEN DE MARCAS N' 111778 DE FECHA ll DE ENERO DE 2024
DICTADA POR I-A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "BIOINDUSTRIA',, CLASE 05, EXPEDIENTE No 9075912022 SOLICITADA pOR QLIMEA SA------------

ArL 2e RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA", clase 05, Acta N'
9O75912022, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.----------

Art.3e

Art.4e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la
05, Acta N" 90759/2022, solicitada a nombre de QUI

.', clase

q>

NOTIFÍQUESE.
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(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, independientemente a lo manifestado anteriormente, vemos que el elemento común de las

denominaciones es el vocablo "MARIA/MARIA" el cual consiste en un nombre propio y respecto a los
nombres, acertadamente expresó el Dr. OTAMENDI en su obra DERECHO DE MARCAS: "Deberá ser
concedido si el solicitante afirma que se trata de una creación de fantasÍa, es decir, de un nombre
inventado, o bien si aduce, y ello es así, que tal nombre es un nombre común que no responde a nadie en
particular. SerÍa, este último, el caso de Juan Pérez o Juan González."t-

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones LA
POSADA DE MARIA Y ETIQUETA (solicitada), y VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (oponente), se

comparte el vocablo "MARIA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares.
En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se

encuentran registradas las marcas: CABAÑAS MARIA SELVA, clase 43, Registro N" 516330 a nombre de

Carlos Mauricio Berraud Udrizar; ![¡\RIA'S, clase 43, Registro N" 398313 a nombre de Maria Burt De Rolon;

MARIA LA QUE ALQUILA, clase 43, Registro N' 411855 a nombre de Violeta Giménez García De Zúñiga;

DELICATESSEN - LA CABAÑA DE MABIA, clase 43, Registro N" 538117 a nombre de Cabaña De Maria S.r.l.;

MARIA CASTAÑA, clase 43, Registro N" 544134 a nombre de Mirtis Maria Corrales Martino; DULCE MARLA,
clase 43, Registro N' 519514 a nombre de Ramon Maldonado Acosta; extremo que demuestra la coexistencia
pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender
utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para uülizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

representa a un nombre propio, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de I

planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto

otnecclóx NActoNAL DE(ix PROPIEDAD
\Q(F INTELECTUAL

PARAGUAY

Resolución-'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 868 DE FECHA 3I DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "LA POSADA DE MARIAY ETIQUETA',, CLASE 43, EXPEDIENTE No 80848/2021A NOMBRE
DE SIDEREUS S.RL...-

Que, de esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se

comparte el vocablo "MARIA", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el

párrafo siguiente. Además, mientras la solicitada se compone de cuatro vocablos a diferencia de la
oponente que está compuesta por cinco vocablos. De dichas particularidades ortográficas se genera una
diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan no es similar:

LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA

VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE

I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017. Pág. lo9
2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 20I3. 6lInt%ina

i+*rl Indusuial

itriad I¡tekcrurl

confundibles. "2 Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo
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POR I-A CUAL SE CONFIRT,{A I.A RESOLUCIÓN N' 868 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
I-A DIREcctót¡ opAsuNTos MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE Lá. MARCA 'Iá POSADA DE MARIA Y mQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 80848/202I A NOMBRE
DE SIDEREUS S.RL.--.

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz
de uso general o necesario".Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.-

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

es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a

diferencia del oponente que es denominativa. -------

marca solicitada marca oponente

denominaüva

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
audiüva que generan ambas es bastante disÍmil.

En sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su

conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacificamente en el seno consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General
considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

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

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 868 de fecha 3l de octubre de 2023

,,*-'ffilffiffiJ;lliill,i,,

ñk
'[rilA

mixta

0irecció¡ N¿crolrl dr t,ri;,a.Jfoi,i,,*rr

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTó¡¡ N" 868 DE FEcHA3l DE ocruBRE DE 2023, DIcTADApoR
Lá, DIREcctóNoERsuNTos MARcARIoS Lmcrosos, EN ELEXpEDIENTE DE soLICrruD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',LA POSADA DE MARIA Y ETIQUEIA',, CIA,SE 43, EXPEDIENTE N. 80848/2021 A NOMBRE
DE SIDEREUS S.RL.---

Asunción, lt l' I

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ELIANA
RODRÍGUEZ ¡t lCel Á PERALTA en contra de la Resolución N" 868 de fecha 3l de octubre deZO}3,dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de ELIANA
RODRÍGUEZ ALCAT 

^ 
PERALTA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 868 de

fecha 3l de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 07 de febrero de2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 25 de marzo de2024, el representante convencional de ELIANA RODRÍGUEZ N-CN-A
PERALTA, en fecha 27 de mayo de 2024, el representante convencional de SIDEREUS S.R.L. contesta el

traslado de expresión de agravios. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agraüos y llama
autos para resolver en fecha O4 de junio de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(..) H cotejar las marcas enfrentadas como también
las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas LA POSADA DE MARIA
(marca solicitada) y VILIA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (registrada), en conjunto existen diferencias
en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical, de uso común MARíA en su conjunto
son plenamente diferenciables.../... La marca como un signo distintivo por si mismo es débil, porque por
naturaleza tienen algo de común, y es justamente por eso que el estudio en su conjunto debe ser lo
suficientemente original para que sea capaz de impresionar los sentidos y producir efecto singular y
distinto.../... Luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, ésta Dirección considera que las

marcas en pugna pueden coexisür pacÍficamente.../... Cabe mencionar que la denominación MARIA, debido
a su uso común, puede ser utilizada por múltiples empresas y no puede ser monopolizada como una marca
registrada exclusiva para un solo titular, de ahÍ que podemos concluir que la solicitada podrá proseguir con
los trámites y coexisür en el mercado con la registrada en igual derecho y condiciones como lo dispone el
ordenamiento jurídico.../... Por lo expresado, corresponde no hacer lugar a la oposición deducida." -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ELIANA RODRÍGUEZ ALCALA PERAIJIA y
manifiesta: "(...) Lo expuesto por el a-quo resulta absolutamente equivocado, puesto que, al cotejar ambas

en su conjunto, surge claramente que presentan destacadas similitudes que generan riesgo de confusión o

asociación.../... El elemento preponderante en ambas marcas es claramente el nombre propio MARIA, ya

que todos los demás elementos denominativos se refieren simplemente al tipo de servicio que brindará con
la marca (POSADA/HOTEL Y RESTAURANTE) y por tanto, se tratan de uso común, que no
distintividad y de valor secundario dentro del cotejo.../... El riesgo de confusión es i
que ambas marcas protegen SERVIüOS DE ALOIAMIENTO e incluyen en sus denominaciones

a;rrcciin ccn¡a lñfuiem¿ ln¡r¡ri¡al
Dirección saoonal dr goi;,a,f lr,rt,,,r,

genéricos de estos servicos, por lo que para el púHico consumidor, el concepto captará de una y



DIRECCIÓN NACIONAL DE

,V .\" PROPIEDAD
Vd INTELECTUAL

PARAGUAY

Resolucióntt' ffic

V"JX coBIERNOT¡nr I PARAGVÁI
\iJÉ PARAGUAY I REKUAI

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 868 DE FECHA 3I DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
I..A DIRECCIÓN DEASUNTOS N4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO
DE I-4, MARCA'Iá POSADA DE N{ARIAY ETIQUEIA", CLASE 43, EXPEDIENTE No 8O848l2OZt A NOMBRE
DE STDEREUS S.RL.--.

es que simplemente se trata de una posada llamada MARIA y de un hotel llamado VILLA MARIA, fácilmente
el recuerdo que retendrá en su mente podrá ser el mismo, cayendo en confusión o asociación+ por la
similitud conceptual y denominativa.../... Resu/fa evidente que la idenüdad en el elemento principal
denominativo y la similitud conceptual que se presentan estas marcas no es casualidad, sino que el
solicitante busca aprovecharse indebidamente de la reputación de la que se ha hecho acreedora mi
patrocinada por el uso de su marca.../... La Señora Directora podrá apreciar que corresponde que se haga el
estudio de fondo de la cuesüón y esclarecer la misma, es decir, corresponde revocar la Resolución N'
868/2023."--

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "(...) IJn solo elemento gramatical es

el que comparten ambas marcas y ésfe es también una palabra contenida en otras marcas registradas en Ia
misma clase como son las que se mencionan en este escrito de contestación de la oposición.../... La gran
canüdad de marcas que contienen el único elemento común en ambas marcas, nos lleva a I conclusión que
la marca solicitada NO PUEDE SER CONFUNDIBLE con la marca oponente y que por tanto la Resolución
que desestima la oposición, fue dictada en todo conforme a derecho y debe ser confirmada en todas sus
partes.../... Esta representación considera que el cotejo realizado por la Inferior se encuentra asimismo
ajustado a lo que recomienda la doctrina, es decir, el cotejo en los CONJUNTOS de las marcas, ya que se
trata de dos marcas COMPUESTAS.../.. Si bien es cierto que ambas marcas comparten un elemento
gramaücal, MARIA, la diferencia entre ellas es obvia, por lo que se debe tomar en consideración sus
conjuntos, y no sus partes de forma aislada, es por ellos que existen numerosas marcas con dicho vocablo,
coexistiendo pacíficamente en la clase 43.../... Las diferencias que surgen son muchas más, que las
semejanzas, tanto en el orden gramatical y fonético, asi como visualmente por lo que no exrste el menor
riesgo de confusión.../...Habiéndose ceñido a lo expuesto por ambas partes y confrontado las marcas en la
forma aconsejada en Doctrina, así los halló inconfundibles y a la solicitada registrable y totalmente
distinguible de la marca oponente por lo que consideró posible su coexistencia.../.. Por estas breves
consideraciones , pido a la Señora Directora, dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución
N" 8ó8/2023(...)". -- - - - - - -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "1.á, POSADA DE MARIA Y ffiQUE-IA" y I/ILLA lvfARIA HOTEL Y
RESTAURANTE'..- -. -.. ---- --

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA POSADA DE MARIA Y ffiQUETA
(solicitada) y MLLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (marca base de oposición), vemos que al iniciar el
análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de
conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo
es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra.---------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde
en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los si
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 868 DE FECHA 3I DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LmGIoSos, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "l¿. POSADA DE MARIAY ETIQUETA',, CLASE 43, EXPEDIENTE N" 80848/2021A NOMBRE
DE SIDEREUS S.R.L.-..

ArLze ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca 'LA
POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N" 8O848l2OZl, solicitada a

nombre de SIDEREUS S.RL.-----

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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ResoluciónN'

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 335 DE FECFTA 25 DE IUNIo DE 2007, DICTADA poR r-A,

omEccróN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUo og REGtsrRo DE LA MARcA'cAS DEL
SUR", CLASE 04, EXPEDIENTE N' 1919612006 A NOMBRE DE CORPORACION VENEZOLANA DEL
PETROLEO, S.{--------

MSTO: el recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de
'CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. en contra de la Resolución N' 335 de fecha 25 de

junio de 2007, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2OO7 se presenta el representante convencional de

CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución N'335 de fecha 25 de junio de 2007, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 31 de diciembre de 2007, el representante convencional de CORPORACION

VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección üene por presentado la

expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de septiembr de 2021.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca PETROSUR

PETROLEOS DEL SUR, registrada con el número 229230 en fecha 18 de octubre de 2000 a favor de
PETROLEOS DEL SUR S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes,
no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre ios
consumidores; además la marca solicitada se reproduce Íntegramente en la marca registrada, por lo que de
conformidad al artÍculo 6'de la Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO,

S.A. y manifiesta: "(...) La disposición alegada resulta inaplicable a la solicitud de mi representada ya que la

misma cumple con todos los requisitos establecidos por ley para hacerse acreedora de protección por
medio del registro marcario.../... Cabe destacar que entre las denominaciones en conflicto existen
sufrcientes diferencias gráficas y fonéticas para permitir su coexistencia pacÍfica en el mercado.../... 5i bien
ambas marcas cuentan con la composición DEL SUR, las diferencias resultan evidentes en razón de que
ambas denominaciones cuentan con palabras diferentes que le preceden.../... Resulta clara la diferencia
entre ambas debido a que üenen una pronunciación y grafía totalmente disimiles.../... La denominación
PETROSUR PETROLEOS DEL SUR hace alusión al productos petróleo, en cambio la denominación
solicitada por mi representada, GAS DEL SUR hace alusión a gas.../... En base a los argumentos expuestos, al
Señor Director peticiono oportunamente dictar resolución revocando la resolución recurrida(...).- ---------

Que, corresponde a esta Dirección 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, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 229230 de la marca "

íCristaldo
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Resolución No

POR Iá CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'335 DE FECHA 25 DE IUNIO DE 2007, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA'GAS DEL
SUR", CI-A.SE 04, EXPEDIENTE N' 1919612006 A NOMBRE DE CORPORACION VENEZOIáNA DEL
PETROLEO, SA-..---.-

a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder
hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que textualmente
expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de se¡s meses posteriores al
vencimi ento (... )".- - - - - - - - -

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca'GAS DEL SUR", solicitada por CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. ----

ü10

Art.2s

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N'335 de fecha 25 de junio de 2007 dictada por la Dirección
de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
'GAS DEL SUR", clase 04, Expediente N" 19196/2006, solicitada a nombre de
CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. ::--... - - - -

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICIAMEN DE MARCAS N" 116515 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 40295/2023 SOLICITADA pOR

HUGO IAVIER PEREIRA DUAR'IE

Asunción, ? , ,, .' ri,¿{

VISTA: La solicitud de registro de marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA', Acta No

4029512023, clase 41, solicitada por HUGO IAVIER PEREIRA DUARTE y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 se presenta HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y solicita el registro
de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", p?r? amparar productos de la clase 41. -----------

Que, en fecha 19 de agosto dE 2024 ha sido emitido el Dictamen N" 116515 por la Dirección de Marcas,

favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -------:-------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 20 de agosto de2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de
solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", Acta N'40295/2023, clase 41, solicitada
por HUGO IAVIER PEREIRA DUARTE, con Dictamen de la Dirección de Marcas N' lt65l5 de fecha 19 de

agosto de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

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

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
" art. 2: inc. e)..- los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
caracterÍsüca del producto o servicio".--- --:--

I Artículo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca i
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificáción al solióitante, áún mediqpdp,consentimQflo del
titular de la marca registrada.- -Xfl 
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Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZATOP Y ETIQUETA" se

presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como:"SERVICrcS CULTURALES, incluyendo servicios
de certámenes de belleza y de cultura».-------------

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con
el signo presentado

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál seria la distintividad que ostentarÍa
como marca la denominación "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUE*IA', de la forma en que ha sido presentada,
sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrÍnseca con que debe contar un signo para
ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la
denominación "MISS BELLEZA TOP" deberia contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple
conjunción de tres palabras comunes- "MISS BELLEZA TOP"- para servicios relacionados precisamente a

SERVICrcS CULTURALES, incluyendo servicios de certámenes de belleza y de cultura, no se podría
considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al

mismo rubro.-------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley
lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir caracterÍsticas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además
por una etiqueta,la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

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

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. AsÍ las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para
que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta
dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2o incs. e) de la Ley N" l294l9S de Marcas. Por ende,
nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -------

Que, asÍ las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose

POR Ir{ CUAL SE REVOCA EL DICIAMEN DE MARCAS N' 116515 DE FECHA 19 DE
DICIADA POR I.lq, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
MARCA "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUEXA", CI.ASE 41, EXPEDIENTE N' 4029512023

realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N" 116515 emiüdo
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD 
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICIAMEN DE MARCAS N" 116515 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR I..A. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MISS BELLEZA TOP y ETIQUETA", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 40295/2023 SOLICTTADA POR
HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.---

Art. Ie REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 116515 de fecha 19 de agosto de 2024 dictada
por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA
TOP Y ETIQUETA:', clase 41, Acta N" 40295/2023, solicitada a nombre de por HUGO

IAVIER PERETRA DUARIE- - - - -

Art.2e RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA",
clase 41, Acta N' 4029512023, solicitada a nombre de HUGO JAVIER PEREIRA

DUARTE.--.

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y
ETIQUETA", clase 4I, Acta N" 40295/2023, solicitada a nombre de HUGO JAVIER
PEREIRA DUARTE.--- -------r\§

Art.4e
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ResoluciónN' ü

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1309 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE}O¿Z,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I-A, MARCA ',NOVAPAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE No 8626512Ot7, A NOMBRE DE

Asunción,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de
EMPRESAS CMPC SA en contra de la Resolución N' 1309 de fecha 28 de noviembre de2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de EMPRESAS

CMPC Sá- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1309 de fecha 28 de noviembre
de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de marzo de 2023 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 20 de abril de2023, el representante convencional de EMPRESAS CMPC SA expresó
agravios; en fecha 07 de agosto de 2023, se presenta la representante convencional de AIáMO SA. y
contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 04 de
septiembre de 2023.- - - -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizadas las marcas, NOVAPAR Y ETIQUEM
(solicitada) vs. NOVA (oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintivas
una de la otra a los efectos de su coexistencia pacÍfrca, asÍ difieren ampliamente al hacer un análisis en
conjunto, basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas,
alejando asÍ la posibilidad de confusión.../... N pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos,las
mismas difieren en el plano fonético, como así también las diferencias entre los productos y servicios que
ambas quieren proteger evitando la posibilidad las asocie entre si.../... Si bien constan de algunas letras
similares, en sus conjuntos son diferentes por lo que a simple vista ambos signos son distinguibles entre si ,
por lo que a criterio de esta Dirección no existen causales para denegar la presente solicitud.../... Por lo
expresado, es criterio de esta Dirección que la marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y
novedad para su registro, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EMPRESAS CMPC S.A y manifiesta: "(...) La

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos claramente ha fallado a la hora de hacer el análisis
correspondiente, realizando un cotejo marcario y análisis de confundibilidad incoherente con lo
establecido en la Ley N' 1294/98 de Marcas.../... ta marca solicitada ha sido presentada vulnerando lo
dispuesto por la Ley de Marcas en su Art. 2' inc f) y g).../... Teniendo en cuenta el registro concedido para la
marca NOVA, Reg. N' 428.635 en clase 16 (la marca base de oposición) a favor del oponente y conforme a las

prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de marca NOVAPAR se

encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de Marcas, además de
derecho adquirido por mi principal.../... La marca base de oposición se encuentra por lo tanto
dentro de lo que en nuestro pais es considerado como marca notoria, tanto por la legislación

20?L
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA TA RESOLUCIÓN N' 1309 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE2O22, DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGIS]RO DE LA MARCA "NOVAPAR y ETIQUETA", CIá,SE 16, EXPEDIENTE N' 8ó265/2017, A NOMBRE DE
AIAMO SA----------

doctrina y jurisprudencia.../... La marca NOVA es un producto de higiene utilizado para limpieza y
especialmente la absorción de lÍquidos ya sea rollo u hojas de papel.../... Teniendo en cuenta la larga
trayectoria y disposición del producto en el mercado paraguayo, la misma cuenta con gran notoriedad
entre este público determinado en nuestro paÍs.../... De permitirse el registro de la marca NOVAPAR en clase
16, ello causaria una dilución del poder distintivo de la marca NOVA'./.- El hecho de que la marca solicitada
haya sido depositada en la misma clase 16 para los mismos productos para los que se encuentra registrada la
marca oponente aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud.../... En virtud a las semejanzas
existentes entre las denominaciones, las posibilidades de confusión aumentan considerablemente.../.. En
base a lo expuesto peticiono, revocar la Resolución N' 1309/2022

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

expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) Los fundamentos vertidas por la actora, no
resultan en absoluto, una crÍtica razonable a los fundamentos dispuestos dispuestos por el Director de
Asuntos Litigiosos, en la resolución en cuestión, la que fue dictada conforme a derecho y la que desde ya
solicitamos sea confirmada.../... La adversa intenta desmeritar los fundamentos de la resolución, distrayendo
con el examen o análisis realizado, invocando que no se tuvo en cuenta un supuesto status de
notoriamente conocida de la marca base de oposición, lo que en primer lugar no se compadece con la
realidad y tampoco intentaron probarlo en autos en el periodo oportuno, por lo que agraviarse ni debatirse
en este estadío, una cuestión no evidenciada en el periodo probatorio, mencionado jurisprudencia que ni
siquiera tiene relación ni corresponden al debate de la marca en cuestión.../... en autos ha sido evidenciada
la coexistencia pacÍfica de la marca de la apelante con marcas que contienen particulas o prefijos idénticos
al que conforma la marca de mi representada, como: NOVARE con Reg. N" 4i5.425 en clase 16 para cubrir
exactamente los artículos mencionados.../.. La adversa no ha logrado desvirtuar los fundamentos expuestos
en la resolución recurrida, limitando a reabrir una etapa ya precluida del proceso.../... Considerando que la
resolución recurrida ha sido ha dictada correctamente, tomando todos los elementos vertidos en autos,
corresponde que la misma sea confirmada en todos sus términos.-------------

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya

existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión 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 "NOVAPAR Y ETIQUETA" (solicitante) vs "NOVA" (oponente) no se leen de la
misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su i
en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente

que cu.

I
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ResoluciónN' ¡5
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUctóN N" l3o9 DE FEcHA 28 DE NovTEMBRE Dgzozz, DIcTADA
poR LA pnnccróN DE ASUNToS MARCARIoS Lmcrosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NOVAPAR y ETIQUE"TA", CLASE 16, EXPEDIENTE No 8626512017, A NOMBRE DE
AI-AMO Si.----------

mayores miramientos la solicitud de registro,puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y

que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios

del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo

en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas maÍcas sean

confundibles.4 AsÍ, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la

balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en

conjunto en la presente resolución. -----------

Que, 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 NOVAPAR

Y ETIQUETA (solicitada), y NOVA (oponente), se comparte el vocablo "NOVA", existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el

sistema informático de Ia Institución, también se encuentran registradas las marcas: INNQyA, Registro N'
446152, clase 16 a nombre de Ripasa S.a. Celulose E Papel.; NOVARE, Registro N" 435425, clase 16 a nombre

Maureen Tereza Goldring; WRQ, Registro N' 517740, clase 16 a nombre Silvina Beatriz Brito De

Fernández; I'TOVATTA, Registro N" 574686, clase 16 a nombre Santher - Fabrica De Papel Santa Therezinha

S.A.; CREDINQVA, Registro N' 545857, clase 16 a nombre NDL S.A., extremo que demuestra la coexistencia

pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender

utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. ------------

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

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

intentar monopolizarlos, tal y como 1o expresa claramente el Art. 16 de la Ley N'129411998 de Marcas que

textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen

de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución

recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el

mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

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

es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solici

diferencia del oponente que es denominativa. ------- ----------f-\

marca solicitada marca oponente

mixta denominativa

,V_)X cOBIERNOupr. I PARAGVÁI
\JP PARAGUAY I REKUAI

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.Á, RESOLUCIÓN N" 1309 DE FECHA 28 DE NoVIEMBRE DEh)LL,DICTADA
POR t¿. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NOVAPAR Y mQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N. 8626512Ot7,A NOMBRE DE
AIáMO SA----------

En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son
diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. por tanto,
existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.--

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, Por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. - - -- -- - - --- -

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N" 1309 de fecha 28 de noviembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"NOVAPAR Y ETIQUETA", clase 16, Expediente. No 8626512017, solicitada a nombre

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

C¡israldr,
e¡al Inre¡ina

Propírdad lndusrrirl
Prcpirded Intelecru¿l
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Resorución..{$ 0 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I49 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR I.A,

DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA "EUREI(AKIDS
Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N' 10281U2021, SOLICITADO POR DAMERIK S.L.

Asunción, 2 I flfT ?ll2lr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DAI\rIERIK
S.L. contra la Resolución N' 149 de fecha 20 de enero de 2O23, dictada por la Dirección de Marcas, y:---------

RESULTA:

Que, en fecha l0 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DAMERIK
S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 149 de fecha 20 de enero de2023, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 0l de agosto de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 10 de agosto de 2023, el representante convencional de DAMERIK S.L. expresó
agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de sepüembre de
2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2075353
Denominación EUREKA Clase 35 Registro 515413 Titular Claudio Augusto Demattei Ortiz (PY). Comentario:

Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artÍculo

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Mi mandante ya tiene registrada la
marca EUREKAKIDS en clase 28 para los productos cuya venta busca proteger con la solicitud de
EUREKAKIDS en clase 35. Damerik, S.L. es propietaria del registro Ne 494262 de la marca EUREKAKIDS, de
clase 28, otorgado el 17 de octubre de 2019. Este registro cubre juegos y juguetes, artículos de gimnasia y
deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad .../... Damerik, S.L. tiene
derechos adquiridos sobre la denominación EUREKAKIDS...".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso
interpuesto

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conj es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EUREI(AKIDS Y v
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Resolución.'O8-0 ft

POR LA CUAL SE REVOCA I¿. RESOLUCIÓN N" 149 DEFECHA 20 DE ENERO DE2O23, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUREKAKIDS
Y ETIQUEXA", CLASE 35, E)GEDIENTE No LO287U2O21, SOLICITADO POR DAMERIK S.L.

la marca base de rechazo "EUREKA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita está

compuesta por dos vocablos, y que si bien la denominación "EUREKA" podría ser considerada por sÍ sola

similar a la marca registrada, pero al combinarse con el vocablo "KIDS", forman un conjunto único e

indisoluble y de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que Ia impresión auditiva que generan ambas no es

similar.

EUREKAKIDS Y ETIQUETA (solicitada), y
EUREKA (marcabase de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar Ia posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
EUREKAKIDS Y ETIQUEIA (solicitada), y EUREKA (base de rechazo), comparten el vocablo "EUREKA",

existen otras marcas registradas en la misma clase que cuentan con denominaciones similares. En ese

sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran
registradas las marcas: EUREKAPIEDRAS, clase 35, Registro N" 524772 a nombre de GUSTAVO JAVIER VERA
GONZALEZ; EIJROCA& clase 35, Registro N' 546822 a nombre de EUROCAR S.A.; extremo que demuestra la
coexistencia previa y pacÍfica de las mismas dentro del mercado. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "EUREKA" irrelevante para el cotejo marcario, debe ser desechado en el
análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 1ó de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio'| AsÍ las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución
recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asÍ la libre competencia en el
mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colactón al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "l.Jna

partÍcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una particula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estaria otorgando al oponente un privtlegio inusitado sobre una raiz
de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las
mismas.----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
Ia distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca
registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la palabra
"EUREKAKIDS" en letras mayúsculas con una tipografia redondeada y degradada en tonos verdes las
que se encuentran posadas tres estrellas de color amarillo en tamaños diferentes, todo esto, n

Ab9
Dil

Clauüa

fondo blanco. En sÍntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasÍa y al

óil¡tción Ntcionrl dc Prcpicd;d lrrrl :ct
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Resolución N' 04
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I49 DE FECHA 20 DE ENERO DE2O23, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUREI(AKIDS
Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 10281U2021, SOLICITADO POR DAMERIK S.L.

conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de la otra, en
todos Ios planos de comparación. --------

marca solicitada marcabase rechazo

"denominativa"

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de Ia Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida

Art.ls

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 149 de fecha 20 de enero de 2O23 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"EUREKAKIDS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No lO28lU2O2l, solicitada a

nombre de DAMERIK S.L.-------

Art.3e NOTrFÍQUESE. ----------



DIRECCIóN NACIONAL DE

V \PROPIEDAD
\I INTELECTUAL

PARAGUAY

Resolución No_

( "\, cOBIERNO nrr PARAGUÁI
V PARAGUAY REKUAI

5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 92IDE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2021, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ÑA ¡UANITA',, CLASE 30, EXPEDIENTE N. 17368/2020, SOLICITADO pOR

Asunción, 23 0tI ?n?t,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de A| SA CALIDAD
ANTE TODO contra la Resolución Ns 921 de fecha 02 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de Af Sá" CALIDAD
ANTE TODO e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 921 de fecha 02 de diciembre de
2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Lihgiosos.

Que, en fecha 28 de diciembre de 2O2t fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de marzo de 2022, el representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO
expresó agravios; dictándose en fecha ll de mayo de2O22la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 17 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado
de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la
otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, además cabe mencionar que la marca
solicitada es una denominación mixta mientras el de la oponente una denominación simple, por la misma
no dejan la misma impresión ni recuerdo, cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una
marcada diferencia con la marca con la marca oponente .../...Esta dirección considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artÍculo 2p de
la Ley de marcas Ne 1294/98. Por todo lo expuesto, la oposición deducida por Aj S.A Calidad Ante Todo
deviene improcedente, consecuentemente es criterio de esta Dirección confrrmar el Dictamen Ne 253/2021

emitido por la jefatura de asuntos litigiosos, ira sala, y no hacer lugar a la oposición deducida (...)".------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, analizando las

denominaciones ANITA (registrada en la clase 29 y 30) vs. Ñ,e,¡UeNtM (solicitada para la clase 31) si existen
similitudes entre las denominaciones, este tipo de semejanza, es la que deriva del mismo o parecido
contenido conceptual de las marcas, es la representación o evocación a una misma cosa, caracterÍstica o
idea la que impide al consumidor distinguir una de otra, en ese sentido, las denominaciones ANITA vs Ñ,q

IUANITA, no pueden coexistir pacificamente ya que mi mandante tiene registrada su marca para los
siguientes productos tales como: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de asy
verduras .../... y la solicitante pretende registrar en la clase: i0 para productos: Harina; se

tratan de los mismos productos de mi mandante. (...)".
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ResoluciónN'nF- n 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 92I DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2O2I, DICIADA
POR I.A. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ÑA ¡UANnA',, CLASE 30, EXPEDIENTE N' 17368/2020, SOLICITADO pOR

BRUMADO SA.---..--.--

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver sr cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "ÑA¡UANEA" y la marca oponente "ANITA".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "Ñe¡URNffe" y la marca
oponente "ANITA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a

continuación de Ia otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disÍmil, ya que la
solicitada se compone de dos vocablos mientras que la oponente consta de un solo vocablo, siendo un
elemento diferenciador en Ia marca solicitante el vocativo de cortesÍa "ÑA" (form a reducida de señora),

marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los
signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se

darían.------

Ñ,t¡UeXffa (marca solicitada), y
ANffA (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinanos
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.4 Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar Ia resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le CONFIRN{AR la Resolución Ns 921 de fecha 02 de diciembre de por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----::--

a Cristald
Jntcrin¿

crl,rd lr:lir;tr' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resolución*$;,: 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 92IDE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2O2I, DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ÑA ¡UANmA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 17368/2020, SOLICITADO pOR

BRUMADO SA.----------

Aft.2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ÑA

IUANITA ", clase 30, Acta N" 17368/2020, solicitada de la

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula.-----
/ .)
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Resolución No_

POR I.A, CUAL SE CONFIRMA I..A, RESOLUCIÓN N9 922 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE}OLI,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "ÑA ¡UANrtA',, CLASE 3t, EXPEDIENTE N" t736gl2)2o, SOLICmADO pOR

BRUMADO SA.----------
Asunción, 

Z i. _",r 2ll2l-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de A| S.A. CALIDAD
ANTE TODO contra la Resolución Ns 922 de fecha 02 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Lttigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de Af SA CALIDAD
ANTE TODO e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 922 de fecha 02 de diciembre de
202I, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de marzo de 2022, el representante convencional de A| Sá" CALIDAD ANTE TODO
expresó agravios; dictándose en fecha ll de mayo de2122la providencia por la cual se tiene por presentado
el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 17 de octubre de2022, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado
de Ia expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la
otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, además cabe mencionar que la marca
solicitada es una denominación mixta mientras el de la oponente una denominación simple, por la misma
no dejan la misma impresión ni recuerdo, cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una
marcada diferencia con la marca con la marca oponente .../...Esta dirección considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2o de
la Ley de marcas Ne 1294/98. Por todo lo expuesto, la oposición deducida por Aj S.A Calidad Ante Todo
deviene improcedente, consecuentemente es criterio de esta Dirección confirmar el Dictamen Ne 254/2021
emitido por la jefatura de asuntos litigiosos, 3ra sala, y no hacer lugar a la oposición deducida (...)".------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, analizando las
denominaciones ANITA (registrada en la clase 29 y 30) vs. Ñe¡UeNtTA (solicitada para la clase 31) si existen
similitudes entre las denominaciones, este tipo de semejanza, es la que deriva del mismo o parecido
contenido conceptual de las marcas, es la representación o evocación a una misma cosa, caracterÍstica o
idea la que impide al consumidor distinguir una de otra, en ese sentido, las denominaciones ANITA vs ÑA

IUANITA, no pueden coexistir pacificamente ya que mi mandante tiene registrada su marca para los
siguientes productos tales como: Carne, pescado, carne de ave y came de caza; extractos de came; frutas y
verduras .../... y la solicitante pretende registrar en la clase: 31 para productos:
relacionada con los productos que ofrece mi mandante. (...)". --------
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Resolución N'_-._

PARAGUAY

poR LA cuAL sE coNFIRMA rA RESoLUctóN Ne 922 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEzozr, DIcTADA
poR Lá. pmEcctóN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLICITUD DE

REGISTRo DE LA MARCA "ñA ¡uANrtA', cLAsE 31, EXrEDIENTE N' 17369/2020, SoLIcITADo poR

BRUMADO SA----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca'ÑA¡UANITA" y la marca oponente'ANITA".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro'Ñe¡UlNne'y la marca
oponente "ANITA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, ya que la
solicitada se compone de dos vocablos mientras que la oponente consta de un solo vocablo, siendo un
elemento diferenciador en la marca solicitante el vocativo de cortesÍa "ÑA. (form a reducida de señora),

marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los
signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se

darÍan.------

Ñe¡uaNffe. (marca solicitada), y
ANITA(marca oponente)

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art le CONFIRMAR la Resolución Np 922 de fecha 02 de diciembre de
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 922 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE2O2I, DISIADA
POR I.á. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE
REGISTRO DE I-A MARCA "ÑR ¡UlrrtA", CI-ASE 31, EXPEDIENTE No t736gt2121. SOLICITADO pOR

BRUMADO S.4".-.-.----

ArL 2s DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ÑA

JUANITA ", clase 31, Acta N'17369/2020, solicitada a nombre de la firma BRUMADO

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

{
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCIÓN N9 2.118 DE FECHAOg DE DICIEMBRE DE}OLI,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PTEL
Y ETIQUETA" CLASE 10, EXPEDIEN]E No 8914812020, SOLICnADO pOR IPPFAMHR INNOVA
sA.----------

Asunción, 2 t* flii 2021-

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional IPPF/trVHR INNOVA,
SA., contra la Resolución Ns 2.118 de fecha O9 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RE SULTA:

Que, en fecha 13 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de IPPFAMHRINNOVA,
SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Na 2.118 de fecha 09 de diciembre de
2021, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 03 de mayo de 2022, el representante convencional de IPPFAMHR INNOVA, Sá.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 17 de mayo de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente
2019-1943867 Denominación BIOPIEL Clase l0 Registro 508113 Titular Pharma Internacional S.A (PY)
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artÍculo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado 'r------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) en primer lugar debo mencionar
que en las denominaciones PIEL y BIOPIEL, existen notables diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y
conceptuales que las vuelven totalmente disimiles, lo que permite la coexistencia pacifica entre las mismas.
... debo mencionar que el término "PIEL", que es precisamente el término en común entre las marcas
opuestas, es un palabra con significado propio, por lo que de ninguna manera puede ser objeto de
apropiación exclusiva por parte del titular de la marca base del rechazo, y de hecho no lo es, por que
coexiste con la siguiente marca en la misma clase 10, desde el año 2018: MARCO DE LA PIEL Y ETIQIJETA
clase lO, Registro Ne 458.492 a nombre de JOAO PAULO CORREA. Siguiendo el principio de igualdad, si la
marca base de rechazo puede coexistir pacÍficamente con la marca citada, también lo podrá hacer la
solicitud de mi representada...

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

Que, tal
productos o
restricciones

como lo expresa el Art. I de la Ley N" 7294198,1as marcas son signos que sirven para distin
servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria,

Cnr
te"v\:lc
opic/rC i

para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de'considerar la
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Resorución.'0&0 7
POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 2.118 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE}OLI,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "PIEL
Y ETIQUETA" CLASE 10, EXPEDIENTE No 89t4812O2O, SOLICITADO pOR IPPF/WHR INNOVA,
s-A"----------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BIOPIEL" y la
solicitud de registro de la marca "PIEL Y ffiQUETA", se evidencia que el vocablo predominante y principal
de la marca registrada se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido,
tenemos que "PIEL Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "BIOPIEL". En el siguiente cotejo se

puede corroborar Ia similitud gráfica y fonéüca entre las marcas mencionadas: -----------

PIEL Y ETIQUETA (marca solicitante), y
BIOPIEL (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicifud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "PIEL Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para productos de la clase IO,

presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Dispositivos anticonceptivos coma ser
preservativos, condones y preservativos espermicidas....". Por su parte, la marca base de rechazo "BIOPIEL"
tiene registrada la cobertura de todos los productos en la misma clase del nomenclador internacional.-------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "PIEL Y
ffiQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "BIOPIEL', con la cual presenta más semejanzas
que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ------------

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley L294198, el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa
marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario Io
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo

expuestas, atendiendo a

ünstaldr
lna

Indostriai

dispuesto en los

ii,,,,ia, l,,ioo,r ¿. propitdrd lntelecrurl
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Resolución.".08, 0 7
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 2.118 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEaOLI,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICTTUD DE REGIS]RO DE LA MARCA "PIEL
Y ETIQUETA.',, CLASE 10, EXPEDIENTE No 89t4812O2O, SOLICITADO pOR IPPFAMI{R INNOVA,

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTR1AL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N' 2.118 de fecha 09 de diciembre de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PIEL Y ETIQUETA",
clase 10, Expediente N' 89148/2020, solicitada a nombre de IPPF/WHR INNOVA,

Art.3e

rrbg. Ülaudia

. Directora \

mi:*lI:ml:,';

SA.

NOTrFÍQUESE.
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Resoruciónlr'-$& 0 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1.798 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA
"SPEED", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 33546I2OI8,SOLICIIADO PORMARURI SPORTS FISHINGTACKLE SA

Asunción, 2 l- 0[T 2l)2tr

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MARURI SPORTS
FISHING TACKLE SA, contra la Resolución Ns 1.798 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta la representante convencional de MARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.798 de
fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 07 de abril de 2022, la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE SA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 22 de abril de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NEW SPEED"
registrada con el número 482980 en fecha 16 de Mayo de 2Ol9 a favor de VICTOR RAUL FRETES BENITES,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) verificado el Slstema
Informático de la DINAPI, se observa que hay un par de marcas que fueron concedidas a diferentes
personas frsicas y jurÍdicas, con la SOLA DENOMINACIÓN DE SPEED, e inclusive concedieron marcas que
fonéticamente , si pueden causar confusión, cito a modo de ejemplo (SPEED - SPEEDO), como asimismo ,

con la inclusión en su denominación de la palabra SPEED, formando una palabra compuesta. N respecto,
cabe señalar que los otorgamientos de tales marcas se dieron antes de la vigencia de la Ley de Marcas, como
asimismo, bajo el amparo de la actual, el Np 1294fi995. .../... Y haciendo una comparación con los productos
que ampara cada Clase, la solicitada por mi parte refiere Servicios de la Clase 35 tales como importación,
exportación, comercialización EXCLTJSIVAMENTE DE ARTíCULOS PARA LA PESCA, en tanto la citada
como antecedente, refiere en forma genérica, bajo la denominación de TODOS(...)"

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

Que, tal como lo expresa el Rrt. 1 de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para di
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de conside
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Resorución..-0-ü-ffi B
poR LA cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcIóN Ne 1.798 DE FEcHA B DE NovTEMBRE DE 2019, DIcTADA
poR LA pmgcctóN DE MARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE soI.lcrruD DE REGISTRo DE I-A MARcA
"SPEED", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 3354612018, SOLICTMDO PORMARURI SPORTS FISHINGTACKLE SA

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "NEW SPEED" y la
solicitud de registro de la marca "SPEED", se evidencia que el vocablo predominante y princrpal de la marca
registrada "SPEED" se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos
que la solicitante "SPEED' es idéntica a la marca registrada "NEW SPEED". En el sigurente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----------

SPEED (marca solicitante), y
NEW SPEED (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en elpúblico consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "SPEED 'pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, presentando su
solicitud con la siguiente descripción: "...Servicios de la Clase 35 tales como importación, exportación,
comercialización, y publicidad, exclusivamente de artículos para la pesca... ". Por su parte, la marca base de
rechazo "NEW SPEED" tiene registrada la cobertura de"TODOS" los plpd&gIgs de la clase 28 del
nomenclador intemacional.--- --- - -

Que, entre los fundamentos esgrimidos por la apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusión ente las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SPEED " no
podrá coexistir con la marca antecedente "NEW SPEED", con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, máxime considerando la naturaleza de los oroductos y servicios ofrecidos Dor ambas.

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión 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 lnc f de la Ley 1294198, el cual expresamente prohíbe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que
acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario 1o determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente_hay
riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera
consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pací
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1.798 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SPEED", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 3354612018, SOLICMADO PORMARURI SPORTS FISHINGTACKLE Sá"

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculo5 (e y lo
rnciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUS'IRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 1.798 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de

Expediente N 3354612018, solicitada a

registro de la marca "SPEED ", clase 35,

nombre d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1.797 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SPEED" CLASE 28, EXPEDIENTE N' 33'4IaOI&,SOLICTTADO PORMARURI SPORTS FISHINGTACKLE SA.

Asunción, 2 i, tl,i 21'l?l

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MARURI SPORTS

FISHING TACKLE SA, contra la Resolución Ns 1.797 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta la representante convencional de N{ARURI
SPORTS FISHING TACKLE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1.797 de
fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 17 de septiembre de ZOTO,larepresentante convencional de MARURI SPORTS FISHING
TACKLE SA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha l6 de noviembre de 2O2O. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NEW SPEED"
registrada con el número 482980 en fecha 16 de Mayo de 2019 a favor de VICTOR RAUL FRETES BENITES,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) verificado el S¡srema
Informático de la DINAPI, se observa que hay un par de marcas que fueron concedidas a diferentes
personas físicas y jurÍdicas, con la SOLA DENOMINACIÓN DE SPEED, e inclusive concedieron marcas que
fonéticamente, si pueden causar confusión, cito a modo de ejemplo (SPEED - SPEEDO), como asimismo,
con la inclusión en su denominación de la palabra SPEED, formando una palabra compuesta. N respecto,
cabe señalar que los otorgamientos de tales marcas se dieron antes de la vigencia de la Ley de Marcas, como
asimismo, bajo el amparo de la actual, el Np 1294fi998. .../... Y haciendo una comparación con los productos
que ampara cada Clase, la solicitada por mÍ parte refiere EXCLUSIVAMENTE A ARTÍCULOS DE PESCA, en
tanto la citada como antecedente, refiere en forma genérica, bajo la denominación de TODOS(...)"

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para dist
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcarid <

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1.797 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DIC'IADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SPEED', CLASE 28, E)(PEDMNTE NO 335412018, SOLICITADO PORMARURI SPORTS FISHINGTACKLE SA.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "NEW SPEED" y la
solicitud de registro de Ia marca "SPEED', se evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca
registrada "SPEED' se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos
que la solicitante "SPEED' es idéntica a la marca registrada "NEW SPEED". En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----------

SPEED (marca solicitante), y
NEW SPEED (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "SPEED " pretende obtener la cobertura para prcdusg de la clase 28, presentando su
solicitud con la siguiente descripción: "...Exclusivamente articulos para la pesca comprendidos en la Clase

28....". Por su parte, la marca base de rechazo "NEW SPEED" tiene registrada la cobertura de"TODOS" los
gpdlgfps de la misma clase del nomenclador internacional.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por la apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas enpugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SPEED'no
podrá coexistir con la marca antecedente "NEW SPEED', con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, máxime considerando la naturaleza de los produclos ofrecidos por ambas.

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que üenen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en Ios Atículogi¡J\2e
inciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
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confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.
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POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N9 1.797 DEFECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DIqTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE IA, MARCA
.SPEED" CLASE 28, EXPEDIENIE N'335412018, SOLICIIADO PORMARURI SPORTS FISHINGTACKLE SA.

DtREccróN NAcToNAL DE

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1.797 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SPEED ', clase 28,

Expediente N" 3354412018, solicitada a nombre de

TACKLE SA.----------

Ar[ 39 NOTIF'ÍQUESE.
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POR LA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 1.374DE FECHA 21DE OCTUBRE DE 2020, DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTIUD DE REGISTRO DE I¿. MARCA
"PARAGUAY ASISTENCI-A SOCIEDAD INÓNN¿N", CIASE 37, EXPEDIENTE NO 8246812019, SOLICMADA
POR PARAGUAY ASISTENCIA SOCTEDAD ANÓMMA"

Asunción, 2 l, [[T Z0llr

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PARAGUAY
ASISTENCIA SOCIEDAD,qNÓNtV¿" contra la Resolución N'1.374 de fecha 2l de Octubre de 2020, dictada
por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2020 se presenta la representante convencional de PARAGUAY

ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓMMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'1.374
de fecha 2l de Octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 20 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha lO de diciembre de 2O2O,la representante convencional de PARAGUAYASISTENCIA
SOCIEDAD ANÓNIMA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2O2O. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir maÍcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La

denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "el A-QUO no ha considerado el
hecho de que la razón social de mi mandante es PARAGUAY ASISTENCIA 5.A, misma denominación cuyo
registro pretende obtener y cuyo derecho sobre la misma se encuentra amparado por los arts.72 y 75 de la
Ley 1294/98 de Marcas.../... ,q, esto sumamos el hecho de que la instancia inferior considera a la
denominación "descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger";sin
embargo, esta afirmación resulta completamente desprovista de fundamentos , ¿Cuál es la descripción de
los servicios que la denominación de mi mandante realizaT, incluso de ser asi, no es fundamento suficiente

para negar el registro solicitado atendiendo a lo dispuesto por el art. 10 de la ley de marcas... ".----------

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia
administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de

las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, a los efectos
de determinar si la solicitud de registro de marca "PARAGUAYASISTENCIA SOCIEDAD,qNÓmUe" resulta
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
constituye la designación usual de los productos que solicita tal como refiere la resolución a
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POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I.374DE FECHA 2LDE OCTI.JBRE DE2O2O, DI TADA
POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA
"PARAGUAY ASISTENCI,A SOCIEDAD ANÓNIMA" CLASE 37, EXPEDIENTE N" 8246812019, SOLICITADA
POR PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNII\4A

sentido, la solicitud de registro de marca "PARAGUAY ASISTENCTA SOCIEDAD ANÓNIMA" pretende
obtener cobertura para sgryisigs de la clase 37. especÍficamente para: "servicios de asistencia mecánica y
auxilio para vehículos. Servicios comprendidos en la clase 37."

Que, la denominación solicitada es "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD AI.IÓMMA", es la
combinación de cuatro vocablos: "PARAGUAY" que indica el país de origen, "ASISTENCIA" entendiéndose
como la ayuda o soporte proporcionado, y "SOCIEDAD ANÓNIMA" refiriéndose a la forma jurÍdica de Ia
empresa solicitante. Siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos
preguntamos, ¿cuál seria la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro? ya que la misma no deja
lugar a la imaginación o a la interpretación, ya que como denominacrón, nos encontramos ante una
solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. La denominación sólo describe
el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido y de ninguna manera puede decirse que es

simplemente evocativa, ya que hace alusión directa al servicio a ser ofrecido.------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una lÍnea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o sen¡icio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descripüva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocaüva siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocaüva no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria,la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están
comprendidos en esta categoría 'Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "IJltra Rápida" para
licuadoras, 'Oral' para remedios, "Cremosa" para leche, "VitamÍnico" para alimentos, entre otros."Que,
seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria". Tras el
análisis del caso de autos, tenemos que "PARAGUAY ASISIENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA" es una
designación que es absolutamente descriptiva con relación a los servicios que desea proteger.---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no e,
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registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. --------;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1.374DE FECHA 21DE OCTUBRE DE2O2O, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A IVÍARCA
"PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ENÓNTUE" CLASiE 37, EXPEDTENTE NO 8246812019, SOLICITADA
POR PARAGUAY ASISTENC1A SOCTEDAD ANÓNIMA

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

AtL2e

CONFIRMAR la Resolución N' 1.374 de fecha 21 de Octubre de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARAGUAY
No. 82468/2019, solicitada aASISTENCI,A SOCIEDAD ANÓNMA", clase 37, Acta

nombre de PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD

Arr.3e NOTrFÍQUESE.-----------
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POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N" 28I DE FECHADE 03 DE MARZO DE 2016 DISIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY?
oKAY. Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 1917412015, SOLICIIADAPORMAURAADRLANAMENCTA
MENDOZA"

Asunción, 2 I- 0ll1 ?n?/',

VISTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAURAADRIANA
MENCIA MENDOZA contra la Resolución N' 281 de fecha de 03 de marzo de 2016, dictada por la Dirección
de Marcas, yi ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2016 se presenta el representante convencional de lvfAURA ADRIANA
MENCIA MENDOZA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 281 de fecha de 03 de

marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de marzo de 2017 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de MAURAADRIANAMENCIA
MENDOZA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 13 de diciembre de 2018. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley. 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc. i)...los signos que se hubiesen solicitado
o registrado por quien no tuviese interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecia a

un tercero",. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (.. )" ---------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que,
la citada resolución no posee sustento legal, puesto que no cuenta con el elemento probatorio alguno que
amerite la emisión de la misma, por lo dentro del expediente en cuestión, no se encuentra motivo alguno
que sustente la decisión del inferior.../... no existe antecedente alguno, por el cuál pueda deducirse que la
marca podria afectar derechos de terceros en nuestro paÍs (...)." ---'

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

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY. Y ETIQUETA'
fue oresentada oara cubrir oroductos de la clase 25 del nomenclador internacional. oue comprende:

I I 

-

"Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria."----------

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294198 de Marcas, especÍficamente el Art. 2, Inc. i) de la Ley N' 1294198 que dispone: "...

hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien

Dirs.lcció¡ Certrrl I r'!

Diiittiónlirerrrri 1:

:'

conocer que el signo pertenecía a un tercero-."
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Resolución*"0-& 'i '1

POR LA CUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓN N'28I DE FECHADE 03 DE MAMO DE 2016 DISIADAPOR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY?
oKAY. Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE No l9t74l20t5, SOLICnADAPORMAURAADRTANAMENCLA
MENDOZA

Que, en relación a esto, tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la solicitante gozan de un
reconocimiento a nivel mundial, ya que las mismas hacen referencia a la novela "Bajo la misma estrella"
("The Fault in Our Stars") de John Green. En el libro, los personajes principales, Hazel y Augustus, utilizan
los vocablos "OKAY?" "OKAY." como una forma especial de comunicación y acuerdo entre ellosr. Es asÍ que,
al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar protegida por el derecho de autor,
derecho cuya protección trasciende las fronteras, no siendo necesario ningún registro para gozar de
protección legal.--------

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio
interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que
nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en elpaís
o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sÍ sino que se
mantengan en las relaciones del comercio internacionaltambién las reglas éticas de la lealtad y la buena fe";
y en este senüdo, la casualidad milagrosa no puede existir."-----

Que, siendo asÍ, es tal el grado de protección que merecen los derechos emanados del derecho de
autor, como parte de la propiedad intelectual que, la propia ley de marcas le niega entidad marcaria a signos
que lo infrinjan. Así, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N' 1294198 dispone: "No podrán registrarse como marcas: Los
signos que infrinjan un derecho de autor...». ------------

Que, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que
la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294198 de Marcas; en
consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto,
corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Marcas.

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INIERINADE LA PROPMDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 281 de fecha de 03 de marzo de 2016 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY. YETIQUETA",
clase 25, Acta N' l9l74l2ol5, solicitada a nombre de MAURA ADRI.ANA MENCTA
MENDOZA

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------

lhttns://vocal.mediaihumans/okav-okav-the-f'ault-in-our-stars-bv-iohn-gleen-bouk-revrew
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Resorución*'0 $T 1 f,
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 2S6DEFECHA 03 DE MARZO DE 2016 DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY? OKAY.
Y ETIQUE"TA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 19175/2015, SOLICTTADA POR MAURA ADRLANA MENCIA
MENDOZA

Asunciór'' 24fiil 2:l2L

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAURAADRIANA
MENCIA MENDOZA contra la Resolución N' 286 de fecha 03 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de

Marcas, yi ----- - - - - ---

RE SULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2016 se presenta el representante convencional de lr¡fAURA ADRIANA
MENCLA MENDOZA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 286 de fecha 03 de
marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de marzo de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de MAURAADRIANA MENCTA

MENDOZA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 13 de diciembre de 2018. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley. 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. i) ...los signos que se hubiesen solicitado
o registrado por quien no tuviese interés o por quien conocÍa o debiera conocer que el signo pertenecía a

un tercero",. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (. )" ---------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que,
la citada resolución no posee susfento legal, puesto que no cuenta con el elemento probatorio alguno que
amerite la emisión de la misma, por lo dentro del expediente en cuestión, no se encuentra moüvo alguno
que sustente la decisión del inferior.../... no existe antecedente alguno, por el cuál pueda deducirse que la
marca podría afectar derechos de terceros en nuestro pais (...).

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

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que Ia solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY. Y ETIQUETA'
fue oresentada oara cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional. oue comprende:
"Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.."

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada
IZ94l98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. i) de la Ley N'
hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo

las prohibiciones de la Leyincurre en
1294198 que
interés o

se

nteflna
ndustriel

conocer que el signo pertenecía a un tercero..." .-----------

dispone: "...los s.

lntclectual
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Resolución No 
_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 286 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "OKAY? OKAY.
Y ETIQUEIA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 19175/2015, SOLICmADA pOR MAURA ADRI.ANA MENCTA
MENDOZA

Que, en relación a esto, tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la solicitante gozan de un
reconocimiento a nivel mundial, ya que las mismas hacen referencia a la novela "Bajo la misma estrella"
("The Fault in Our Stars") de John Green. En el libro, los personajes principales, Hazel y Augustus, utilizan
los vocablos "OKAY?" "OKAY." como una forma especial de comunicación y acuerdo entre ellosr. Es asÍ que,
al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar protegida por el derecho de autor,
derecho cuya protección trasciende las fronteras, no siendo necesario ningún registro para gozar de
protección legal.--------

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio
interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que
nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el ütular del bien lesionado tenga su domicilio en el paÍs
o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se

mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe";
y en este sentido, Ia casualidad milagrosa no puede existir."-----

Que, siendo así, es tal el grado de protección que merecen los derechos emanados del derecho de
autor, como parte de la propiedad intelectual que, la propia ley de marcas le niega entidad marcaria a signos
que lo infrinjan. AsÍ, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N' 1294/98 dispone: "No podrán registrarse como marcas: Los

Que, habiéndo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que
la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley l294l9S de Marcas; en
consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto,
corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Marcas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRIVÍAR la Resolución N' 286 de fecha 03 de marzo de 2O16 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY. YETIQUEXA',
clase 35, Acta N' l9l75l2ol5, solicitada a nombre de MENCTA

rina
,¿ to¿,uti'tDltettota trt"''

r, Bfi::lfll;[Tlliil

rhttns://vocal.media/humans/okav-okav-the-f'ault-in-our-stars-bv-iohn-grecn-book-review
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ResoluciónN"_

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N'I.8OI DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE 2O23Y N' 654
DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKO? Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'
62659 I 2022. SOLICITADA POR FLOR DE COCO SA. - - --- --- -

Asunción, Z I, 0{11 202[

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLOR DE COCO
SA., contra las Resoluciones No I.80I de fecha 2l de octubre de 2023 y N" 654 de fecha 15 de abril de 2024,
dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de2O24 se presenta el representante convencional de FLORDE COCO SA e
interpone Recurso de Apelación en contra las Resoluciones N' 1.801 de fecha 2l de octubre de 2023 y N"
654 de fecha 15 de abril de 2024, dictadas por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 31 de mayo de 2024, el representante convencional de FLOR DE COCO Sá. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de junio de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ns 1.801 de fecha 2t de octubre de 2023 considera que: " (...) Que habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente 2018-18111540 Denominación MBAETEKO Clase 35 Registro 494520 Titular Eduardo
Ncides Noguera Alarcon. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sln crear riesgo de confusión entre los
consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
s ol i citado(... ) ".- - - - - - - - - -

Que, la Resolución N' 654 de fecha 15 de abril de 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada
precedentemente.- - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "Que, la resolución dictada por el
Aquo ha dejado de considerar que mi mandante ya posee registrada la denominación MBA'E TEKO? a su
nombre en la clase 35, por lo que resulta incongruente negarle el registro solicitado para la clase i0 más aun
teniendo en cuenta que en la descripción de los productos mi mandante excluyó expresamente yerba
mate, siendo éste el único producto comercializado por el titular de la marca indicada como
antecedente.../... Otra cuestión que debe llamar la atención de la señora Directora es que MBA'ETEKO es un
slogan utilizado en los restaurantes de la cadena EL CAFÉ DE ACA, es decir un rubro que nada tiene que ver
con la yerba mate por lo que insistimos, no existe riesgo de confusión ni asociación entre las
denominaciones de uno y otro titular...» -------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso int
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Resolución.G&: $
POR I.á, CUAL SE CONFIRMAN Iá.S RESOLUCIONES N' I.8OI DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE 2O23Y N'ó54
DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE
SoLICITIJD DE REGISTRO DE t-A. MARCA "MBA',E TEKO? Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'
62659 I 2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO Sá- - - - - - -- - -

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MBAETEKO" y la
sohcitud de registro de la marca "MBA'E TEKO? Y ETIQUETA', se evidencia que la denominación de la
solicitante se encuentra reproducida en la marca antecedente. En ese sentido, tenemos que "MBA'E TEKO?
Y ETIQIiETA" es idéntica a la marca registrada "MBAETEKO', diferenciándose simplemente la solicitante
por la inclusión de los símbolos u'u y u 

' ". En el sigutente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y
fonética entre las marcas en pugna:

MBA'E TEKO? Y ENQI.JETA

MBAETEKO

(marca solicitante), y
(marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en elpúblico consumidor.--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas mencionadas.
En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MBA'E
TEKO? Y ffiQUETA'no podrá coexistir con la marca antecedente "MBAETEKO", con la cual presenta más
semejanzas que diferencias, máime considerando la naturaleza de los productos por ambas
comercializadas. --------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que la marca sohcitante pretende obtener la cobertura
paratodoslos@segúnsusolicitudderegistroqueexpresa:-Todoslosproductos
comprenüdos en la clase teinta (30) - excluyendo 'yerba mateo, y que al realizar la búsqueda en el sistema
informático de la Institución, se encuentra registrada la marca "YERBA MAIE MBAETEKO" bajo el Registro
N" 436869 a nombre de Eduardo Alcides Noguera Alarcon (mismo titular de Ia marca antecedente) que
protegelossiguientes@:"Productoscomprendidosde]ac]ase30delaleydemafcas,
el producto esta compuesto de Yerba Mate exclusivamente.', siendo asÍ, muy probable la asociación entre
ambas marcas. Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual
expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca nera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexi
las mismas.

ca entre
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Resolución*"G-t- 'j tt!-
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N' I.8OI DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE 2O23Y N' 654
DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA,E TEKO? Y ETIQI.JETA:', CLASE 30, EXPEDIENTE N"
62659 I 2022, SOLICTTADA pOR FLOR DE COCO SA. ---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

inciso 0 de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.

ArL le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRMAR Resoluciones N" 1.801de fecha 2l de octubre de2023 y N'654 de fecha
15 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "MBA'E TEKO? Y
ETIQUETA, Clase 30, Acta N" 6265912022, solicitada a nombre de FLOR DE COCO
s.A.----------

Aft 39
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Resorución..fl$- Í 4
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" I.802 DE FECHAzI DE OCTUBRE DE 2023 YN'653 DE
FEcHA t5 DEABRILaIa4DISTADAS poRLADIREcctóN DE MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD
DE REGIS',IRO DE LA MARCA "MBA',E TEKO? Y ETIQUETA" CLASE 43, EXPEDIENTE N 6266U2O22,
SOLICITADA POR FLOR DE COCO SA -.-------

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLOR DE COCO
SA., contra las Resoluciones N" 1.802 de fecha 2l de octubrc de 2023 y N' 653 de fecha 15 de abril 2024,
dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 30 de abril de2024 se presenta elrepresentante convencional de FLORDE COCO SA. e
interpone Recurso de Apelación en contra las Resoluciones N' 1.802 de fecha 2l de octubre de 2023 y N'
653 de fecha l5 de abril 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 3l de mayo de 2024, el representante convencional de FLOR DE COCO SA. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
04 de junio de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 1.802 de fecha 21 de octubre de 2023 considera que: " (...) Que la solicitud de
registro de la marca MBA'E TEKOT ha sido presentada para amparar los seruicios de la clase 4j. Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca: Expediente 2O18-1811154O Denominación MBAETEKO Clase 35 Registro 494520
Titular Eduardo Alcides Noguera Alarcon (PY) Expediente 2018-18111543 Denominación MBAETEKO Clase

29 Registro 494522 Titular Eduardo Ncides Noguera Alarcon (PY) (.. )'i-------------

Que, la Resolución N' 653 de fecha 15 de abril 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada
precedentemente.------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "Que, Ia resolución dictada por el
Aquo ha dejado de considerar que mi mandante ya posee registrada la denominación MBA'E TEKO? a su
nombre en la clase 35, por lo que resulta incongruente negarle el registro solicitado para la clase 30 más aun
teniendo en cuenta que en la descripción de los productos mi mandante excluyó expresamente yerba
mate, siendo éste el único producto comercializado por el titular de la marca indicada como
antecedente.../... Otra cuestión que debe llamar la atención de la señora Directora es que MBA'ETEKO es un
slogan utilizado en los restaurantes de la cadena EL CAFÉ DE ACA, es decir un rubro que nada tiene que ver
con la yerba mate por lo que insistimos, no existe riesgo de confusión ni asociación entre las
denominaciones de uno y otro titular.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la proceden
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Resotución"".m- 1 Á
POR LA CUAL SE REVOCAN I.á,S RESOLUCIONES N" I.802 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE2O23 Y N" 653 DE
FEcFIA ls DE ABRIL 2024 DICTADAS poR LA ompccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD
DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKO? Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N 6266U2O22,
SOLICITADA POR FLOR DE COCO SJ" .--------

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en Ia propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las

marcas base de rechazo "MBAETEKO" registrada en la gfugg§ cubre los servicios de "...Servicios de
Publicidad, gestion de negocios comerciales, importacion, exportacion, comercializacion, compra-venta de
yerba mate, productos derivados de la yerba mate y alimenticios... "y "MBAETEKO" registrada en la clase 29

cubre los productos de: "...legumbres y granos para alimentación humana (en conserva , secas y cocidas)
productos lácteos y aceites comestibles... ",' mientras que la marca en trámite de registro "MBA'E TEKO? Y
ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la SLagll "servicios prestados por una
cafeterÍa."

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, de ello se colige que tanto
las marcas base de rechazo y la marca solicitada Dq comparten la misma clase del nomenclador
internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacÍfica entre las marcas
antecedentes y la marca solicitada.--

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
informático de la institución, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones simllares:
CAFÉ MBA'E, clase 43, Registro N" 511835, a nombre de Guillermo Gustavo Moura Martinez; (SLOGAN)
ALMA VIEIA CAFE ALVICA ÑlNpe MBA'E, clase 43, Registro N' 575144; Este extremo demuestra la
coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, siendo así, el vocablo "MBA'E" deviene irrelevante
para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art.
16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u
otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los
elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio'| Así las cosas, en el
supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo,
violando asÍ la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. I07.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas antecedentes y la
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----

§rg. t-r 'r': ':; '- ' - 1§t,,,.ri,.,,
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCAN I.A.S RESOLUCIONES N' I.802 DE FECHA 2I DE OCTI.JBRE DE 2023 Y N' 653 DE
FECHA 15 DE ABRILaO}4DISTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL H(PEDIENTE DE SOLICITUD
DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA',E TEKO? Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N 6266U2O22,
SOLICITADA POR FLOR DE COCO S-A" ....-.-.-

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones No 1.802 de fecha 21 de octubre de 2023 y N' 653 de
fecha 15 de abril 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MBA'E
IEKO? Y ETIQUETA, Clase 43, Acta N' 62661/2022, solicitada a nombre de FLOR DE

Arr.3e NOTIFÍQUESE.-----------

DtREcctóN NActoNAL DE

V "'+,PRoPIEDAD
\JP INTELECTUAL
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Art.2e
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Resorución..S$- X $
POR LA CUAL SE REVOCA IA, RESOLUCIÓN N' 1I7 DE FECHA 03 DE MARZO DEaO}3,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "RBROVO Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 8973412019, SOLICITADO pOR 

JOSE JEN
TSENG CHEN.--.-.-

Asunción, 2 lr 0tl
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Lrxottica Group

S.p.a. contra la Resolución N' 117 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 se presenta la representante convencional de Luxoüica Group
S.p.a. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' ll7 de fecha 03 de marzo de2023, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 17 de mayo de 2O23 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de junio de2023,la representante convencional de Luxottica Group S.p.a. expresó
agravios; dictándose en fecha 03 de noviembre de 2023laprovidencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023,la representante convencional de JOSE JEN TSENG CHEN
contestó la expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, es importantu destacar que resulta, que las marcas
en cuestión son totalmente diferentes, en especial desde el plano visual y fonético. Por ello, concluimos
que no hay identidad, por lo que resulta viable la coexistencia pacifica de las marcas en pugna. El público
consumidor no verifrcará el color con el que haya sido solicitado y/o registrado; como en el caso de autos.
Lo que recordara de inmediato es el conjunto visual y como se ha dicho desde este aspecto no hay duda
alguna de que RBROVO y RAY - BAN son palabras inconfundibles destinadas más bien a diferenciarse y no a
confundirse una vez que coexistan comercialmente .../... Que, es criterio de esta Dirección que la oposición
presentada debe ser declarada improcedente y consecuentemente confirmar el dictamen Np 38/23 de la
jefatura 2da. sala y disponer la prosecución de trámites de la presente solicitud (...)".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Estas manifestaciones demuestran
el poco profundo análisis de que fue objeto esta oposición pues la misma no fue deducida en base al
registro local de la marca RAY-BAN Y ETIQUETA Qogo), registrada a favor de mi mandante en clase 9, sino
también en base a la marca RAY -BAN Y DISEÑO EN ROJO (logo), concedida a favor de mi mandante en su
país de origen y en otros paÍses más, en clase 9, asÍ como en base a los registros concedidos en el ex
de la marca RB Y DISEÑO (logo), también registrada en clase 9. La gran cantidad'de registros
favor de mi mandante, en nuestro país y en el extranjero, claramente demuestra la not,
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Resolución No_

POR I.A, CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCIÓN N' 117 DE FECHA 03 DE N,ÍARZO DEaO¿S,DIqIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSO§;, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE
tá, MARCA "RBROVO Y ETIQUE"[A", CI-ASE 09, E)(PEDIENTE N' 8973412019, SOLICmADO pOR 

JOSE JEN
TSENG CHEN...-.--

cuales goza las marcas RAY - BAN Y ETIQLIETA, RAY - BAN Y DISEÑ? EN Rolo Y RB Y ETIQUETA.../... no
existe riesgo de confusión ortográfica o fonéüca entre las marcas .../... pero si un elevadisimo riesgo de
confusión y/o asociación desde el punto de vista figurativo, pues todas ellas se recuerdan de manera
análoga (...)". --------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "RBROVO Y ETIQUEIA' Clase

09 y las marca oponente "RAY-BAN Y ETIQUETA" Clase 09, se advierte que la denominación cuyo registro
se solicita contiene las mismas iniciales "RB" en el mismo orden de la marca oponente. En el siguiente
cotejo se puede corroborar las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas en pugna.--

RBROVO (marca solicitada), y
RAY-BAN (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatircal, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Vemos que la marca solicitante
posee en su etiqueta las letras oRB" de color blanco, en un tamaño mucho mayor al resto de la
denominación, destacandose de forma cursiva y con una fuente similar a Ia utilizada por la marca oponente,
a esto se le suma el fondo rojo utilizado, color característico de la marca RAY-BAN, aumentando asÍ Ia
percepción de similitud visual entre ambas marcas. En ese sentido, la marca oponente es una marca
estadounidense-italiana de gafas de sol y gafas de lujo fundada en 1937 por Bausch & Lomb.r Por
consiguiente, tenemos qtue la marca oponente es lurlla marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza
del carácter de notoria.-

marca solicitada marca oponente

Que, a este respecto debe sumarse el cotejo de las coberturas, al respecto, vemos que la marca
solicitante "RBROVO Y ETIQUE"IA'pretende obtener la cobertura de -Todos"los¡todusJos
en la clase 09, mientras que la marca oponente "RAY-BAN Y E-nQUFff/f7ar.rue reBis.trad$@ (¡ :fiilffi\ ilH:[li;r;;;';'
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Resorución.._$ff_ i ffi
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1I7 DE FECHA 03 DE MAMO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "RBROVO Y ETIQUETA',, CLASE 09, EXPEDIENTE N' 89R4l2019, SOLICnADO pOR 

JOSE JEN
TSENG CHEN.----..

cobertura en la misma clase: "Aparatos e instumentos cientificos, náuücos, geodésicos, fotográfrcos,
cinematográfrcos, ópticos, incluyendo los anteojos de sol anteojos a prueba de golpes, anteojos,lentes,
anteojos de conección, vidrios y marcos pan anteojos de sol, para anteojos a prueba de golpes, para lentes,
para anteojos y anteojos de cotrección, esfucñes y fundas de varios tipos para los mismos, aparatos e
instumentos de pesar, de medir, de contol de salvamento, máquinas parlantes, máquinas para grabar y
paru reprcducir sonidos y/o imágenes, discos, cintas y peliculas y demás registos sonoros o de imágenes
para los mismos, aparatos e instalaciones de rayosx". Fácrlmente se colige que el contenido de la cobertura
es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues al proteger lo.s mismos froductos de la

clase 09, estarÍan compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de

asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de
protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio
interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que
nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el paÍs
o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en si sino que se

mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe";
y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir."-----

Que, no se puede pasar por alto Io establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios drferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situación que acontece en el caso de autos. Igualmente la prohibición dispuesta en el Inc g) del mrsmo
artÍculo que expresa: "(...) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho
conocido el signo (...)".---------

Que, teniendo en cuenta que para el registro marcario Io determinante es proteger a quien tiene uso
exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al

inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que
tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya

que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho
y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del
marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6e I2e incisos 0 y S) de la Ley N' 1294198 d

criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la Resolución apel
insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

1 t-ll " "-r"
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA IA, RESOLUCIÓN N" IIi' DE FECHA 03 DE MARZO DE2023, DICIADA POR T¿,

DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
tá, MARCA "RBROVO Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 8973412019, SOLICITADO pOR 

JOSE JEN
TSENG CHEN....---

PORT]q,NTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINIT DE I¿, PROPIEDAD INDUSTRIAL
RE S UE LVE

ArL le

ArL 2s

Art.3e

REVOCAR la Resolución N'' ll7 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la sc¡licitud de registro de la marca "RBROVO Y ETIQUETA',
clase 09, Acta N' 8973412079, solicitada a nombre de la firma JOSE IEN TSENG

(
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Resorución..1)_8 i Ü
POR LA CUAL SE REVOCA LA FESOLUCIÓN N'1882 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEaO¿¿,DICTADA POR
LADIRECCIÓN DE MARCAS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA"LA CASA dCI
Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE No L7O976|2O2LANOMBRE DE
MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTTAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO
MANUEL GIMENEZ GONZALEZ

Asunción, 2b[fT \t1rt

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MATIAS DANIEL
GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ
GONZALEZ en contra de la Resolución N' 1882 de fecha 12 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de

Marcas, yi - ---- --- - ---

RE S U LTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de MATIAS DANIEL
GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ

GONZALEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1882 de fecha 12 de octubre de

2022, dictada por la Drrección de Marcas.

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha t4 de diciembre de 2023, el representante convencional de MATIAS DANIEL
GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTI,AN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ

GONZALEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023. -'-----

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un

signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio." La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En

consecuencia, no ha lugar a lo solicitado».------"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "La marca solicitada por mi
mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los servicios que pretende proteger,
conceptualmente la denominación sugiere un lugar o establecimiento que se especializa en servir cerveza

de barril (chopp), y que ofrece un ambiente típico de un bar que "llega a tu casa", esta parte del slogan

sugiere que el bar está dispuesta a llevar sus servicios y productos directamente a tu casa.../... existen
marcas registradas con los elementos la case de... que coexisten pacÍfrcamente, por lo que negar el registro
de nuestra marca resulta una limitación a su derecho .../... nuestra solicitud cuenta con un logoüpo, que
otorga d i sti ntividad". - - - - - - - - - - -

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre Ia materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje cornente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que Ia solicitud de regi
"La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA" fue prg§-q¡ri¿da,p¿ra c

,.t., , " ilh.'
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Resolució:n 16
POR I-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1882 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE}OLL,DICTADA POR
LADIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DTiSOLICITUD DE REGISTRO DE I-AMARCA "LA CASA dCI
Chopp El bar llega a hr casa (slogan) Y ETIQUETA", TCLASE 35, EXPEDIENTE N' 7IO97612O2IANOMBRE DE
MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO
MANI'EL GIMENEZ GONZALEZ

clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "servicios de alquiler de máquinas
expendedoras de bebidas, importación y exportación de máquinas expendedoras de bebidas,
comercialización, abastecimiento para terceros de cervezas, publicidad a través de todos los medios de
comunicación; publicidad en la internet para terce.ros; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y
periódicos; Organización de eventos, exposicio,nes, ferias y espectáculos con fines comerciales,
promocionales y publicitarios relacionados a la cetve,za". -------------

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "La casa del Chopp El bar llega a

tu casa (slogan) Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominación constituye la rlesignación usual de los servicios que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominación "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (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 uma denominación novedosa y original y aleja cualquier
carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los
servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usualo calificativa de los mismos.
La marca en cuestión tiene un enfoque creativo que evoca una experiencia única, sugiriendo que el servicio
no solo se trata de la entrega de productos, sino de una experiencia de bar en casa. Esto lo distingue de
descripciones genéricas que simplemente enumer¿m servicios. Bien podría calificarse a la misma como
evocaüva, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica
o descriptiva-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquell,a que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o característica del producto o servicio q'ue va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son considerada,s por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterÍsticas de los productos o se'rvicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no ¡tueda impedir, que otras marcas evoquen también las
mismas propiedades o características."-- - ----

Que, la solicitud de autos es una frase publicitaria que consta de un conjunto de palabras que aportan
novedad y alejan cualquier carácter descriptivo o gr:nérico; ahondando aún más en el análisis respecto al
slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: "La frase
publicitaria debe comportar una cierta creación y liene, además de su carácter publicitario, una función
identificatoria. Importante función ya que será el vinculo entre la marca y el público consumidor."lExpresa
además Otamendi: " la cuestión esencial deberia ser s.i el slogan es también usado como marca. Esto significa
que debe ser asÍ usado para identificar al dueño de la marca como origen de los productos. El requisito es
no que la marca identifique qué son los productos sino de dónde uienen .../... El slogan es una locución
dotada de cierta personalidad que permita distingui,rla de otras e identificar (aunque sea secundariamente,
como afrrmación de una marca básica) un producto, lÍnea de productos o el conjunto de productos (o
servicios) que provienen de una misma empresa"...,/... "los slogans desempeñan el papel de un elemento
individualizador y, precisamente por asÍ hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda
diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente
(cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la

más
sus

| 'DERECHO DE MARCAS'- lorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires.2017. pág.53
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Resoruciónll'_fi$ 16
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1882 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE2022, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASA dCI
Chopp El bar llega a hr casa (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' LIO976I2O2LANOMBRE DE
MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTTAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO
MANUEL GIMENEZ GONZALEZ

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas

registradas que cuentan con denominaciones que incluyen la expresión "LA CASA DE". En ese sentido,
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la lnstitución, también se encuentran registradas
las siguientes: l,A CASA DEL TERERE, clase 35, Registro N' 489928, a nombre de HUGO RODRIGO ACEVEDO

BAZÁN; LA CASA DEL HABANO, clase 35, Registro N. 469079, a nombre de CORPORACION HABANOS S.A.;

LA CASA DEL EXTINTOR, clase 35, Registro N" 467377, a nombre de LA CASA DEL EXTINTOR S.R.L.; LA
CASA DEL SOMMIER, clase 35, Registro N" 472267, a nombre de YP S.A.; LA CASA DEL MEDICO S.A., clase

35, Registro N'485391, a nombre de LA CASA DEL MEDICO S.A.; LA CASA DE LOS BEBEDEROS, clase 35,

Registro N" 464532, a nombre de LEM SIEMENS KLASSEN; L-A, CASA DE LAS CAIAS, clase 35, Registro N'
483859, a nombre de FRANCISCA FLORENTIN BENITEZ; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de
las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan
que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro.

Que, siendo asÍ, el vocablo "LA CASA DE" deviene irrelevante para el análisis marcario y debe ser

desechado ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como Io expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consrsfa en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la sohcitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. le

ArL 2e

REVOCAR la Resolución N' 1882 de fecha 12 de octubre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución
del Chopp El bar llega
1109761202l, solicitada a

FERNANDO SEBASTIAN

de trámites de la solicitud de registro de la marca "La casa

a tu casa (slogan) Y ETIQUETA", clase 35, Acta No.
nombre de MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA;
PENAYO GIMENEZ Y GIMENEZ

ct 3

ión 6cneral dr ad Indurrrial

GONZALEZ

Art.3s NOTIFÍQUESE.-----------

N¿cio¡¡l dr I¡trlecrual
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PoR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUctóN N' 32r DE FEcHA I3DEENERo DEzoz4,DIgtADA poR LA
pnscclóN DE MARcAs EN EL ExpEDIENTE DE sollcrruD DE REcISTRo DE LA MARcA.INFTNITy
DRINI«MARE Y ETIQUETA', CLASE 35, H(PEDIENTE No 372O8l2OZl,ANOMBRE DE lv&qTFIIAS MAGUIRRE
LANGE.

Asunción, 2 5 0[T Ttll+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAIHIAS
MAGUIRRE LANGE contra la Resolución No 321 de fecha 23 de enero de 2024, dictada por la Dirección de
Marcas, y; -- --- - - --- --

RE S U LTA:

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma MAIHIAS
MAGUIRRE LANGE e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'321 de fecha 23 de enero de
2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 04 de abril de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 19 de abril de 2024. Y por providencia de fecha 13 de mayo de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "La solicitud de registro de la marca INIFINITY DRINKWARE y
etiqueta, clase 35, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca
"INFINITI", inscripta en clase 06, según registro N' 393708 a favor de NISSAN IIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
.../... en fecha 03 de abril de 2023, el representante de MATHTAS MAGUIRRE LANGE interpone recurso de
reconsideración .../... si bien el recurrente manifiesta que las marcas en pugna presentan diferencias, la
marca solicitada a simple vista es una reproducción de la marca base, mientras que la solicitada protege la
comercialización el antecedente registrado protege el producto .../... ante los hechos señalados conesponde
confirmar la resolución recurrida" -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Existen varios registros de marcas que
coexisten pacíficamente en clases iguales, asÍ como también en clases totalmente relacionadas .../.., niego
que la marca INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA sea causa de riesgo o confusión entre el público
consumidor, ya que existe coexistencia pacÍfica entre varias marcas .../... no esta demás resaltar la novedad
de mi marca, que cuenta con denominación y etiqueta, que la hace totalmente novedosa, por contar el
termino DRINKWARE". - - - - - - - - - -

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

Que, en prrmer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 393708 de la marca "INFINITI Y
ETIQUETA" a nombre de NISSAN IIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBIEN NEGOCIANDO COMO NISSAN
MOTOR CO.,LTD) venció el !21O3!2OU.. 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
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trám
registro de la marca "INFINIry DRINKWARE Y ETIQUETA", solicitada por MATHLAS N4AGUIRRE

¿muÁPfi.,^ ctYÁd'''

ffitnt
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,7
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N" 32r DE FEcHA ¿3DEENERo DEzoz4,DIgrADApoRr-A.
DIREccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY
DRINK\MARE y mQUE"tA", CI-ASE 35, E)(PEDIENfiI N' 3t2O8l2O2L, A NOMBRE DE MAIHIAS MAGUIRRE
LANGE.

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

RESUELVE:

ArL le REVOCAR la Resolución N" 321 de fecha 23 de enero de 2024 dictada por la Dirección de

Marcas.

Ar[ 2s ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INFINfIY
DRINI(MARE Y ETIQUETA.', clase 35, Acta N' 31208/2021, solicitada a nombre de MATIIIAS

Art.3e

ff'rH;,''-',|ii,;.Ñ:H
N¡ciortl
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poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctóN No 344 DE FECHA 25 DE ENERo DEzoz4,DIcrADA poR LA
ONPCCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY
DRINI«MARE Y ETIQUE"IA", CLASE 06, EXPEDIENTE N" 3LaüOIaOaL,ANOMBRE DE MATTII^AS MAGT IRRE
LANGE.

Asunción, 2 5 0il 20Ur

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MATIIIAS
MAGUIRRE LANGE contra la Resolución N' 344 de fecha 25 de enero de 2024, dictada por la Dirección de
Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de marzo de2024 se presenta el representante convencional de la firma MAIHIAS
MAGUIRRE LANGE e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'344 de fecha 25 de enero de
2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 04 de abril de ZO24 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 19 de abril de 2024. Y por providencia de fecha t3 de mayo de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "La solicitud de registro de la marca INIFINITY DRINKWARE y
etiqueta, clase 06, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca
"INFINITI", inscripta en clase 06, según registro N' 393708 a favor de NISSAN IIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
.../... en fecha O3 de abril de 202j, el representante de MATHIAS MAGUIRRE LANGE intetpone recurso de
reconsideración .../... si bien el recunente manifiesta que las marcas en pugna presentan diferencias, la
marca solicitada a simple wsfa es una reproducción de la marca base .../... ante los hechos señalados
corresponde confirmar la resolución recurrida" -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Existen varios registros de marcas que
coexisten pacificamente en clases iguales, asÍ como también en clases totalmente relacionadas .../... niego
que la marca INFINIry DRINKWARE Y ETIQUETA sea causa de riesgo o confusión entre el público
consumidor, ya que existe coexistencia pacÍfica entre varias marcas .../... no esta demás resaltar la novedad
de mi marca, que cuenta con denominación y etiqueta, que la hace totalmente novedosa, por contar el
termino DRINKWARE ". ----------

Que, corresponde a ésta Dirección 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, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 393708 de la marca "INFINITI Y
ETIQUETA" a nombre de NISSAN IIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBIEN NEGOCIANDO COMO NISSAN
MOTOR CO.,LTD) venció el !219W., 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

agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los
registro de la marca "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", solicitada por MATHIA§MAGUIRRE
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Resolución-.& 'u #
POR I.A CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N" 34 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA
OMECCIÓ¡¡ DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE S]OLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY
DRINI(WARE Y mQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE:N'31210/2021, A NOMBRE DE MATIIIAS MAGUIRRE
LANGE.

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 344 de fecha 25 de enero de 2024 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INFINITY
DRINI«MARE Y ETIQUETA", clase 06, Acta N' 31210/2021, solicitada a nombre de

Art 3e NOTTFTQUESE.
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Resorución..1)_m 1
POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA"SHARK
HELMETSYETIQUET/r, CLA,SE 09, EXPEDIENTE N'07564/201l,ANOMBREDE SHARK----

Asunción, ZIfltT 2021r

VISTO: Elestado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, Ia Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 22
de agosto de 2022, dispuso la inümación a las partes por el plazo de cinco dÍas para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. I20 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y rezai " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconsütución; b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco dÍas presenten las copias de los escrifos documentos y diligencias gue se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

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 "SHARK
HELMETS Y ETIQUETA" clase 09, Acta N' 07564/2011, solicitada a nombre de SHARK, y dar contrnuidad a su
tramitación

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

RES UELVE:

l) TENERPORRECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "SHARKHELMETS
YETIQUETA", Acta N" 07564120ll, clase 09, solicitada a nombre de SHARK-

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se h do.

a Gencra
ral dt

nteflna
¡d lndultrial

ad I¡ttlectuelN¿cion¡l de
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Resolución No_
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 88I DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE}OL3,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL H(PEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "POLO 'WEAR", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 06988/2021, SOLICTTADA POR P\MR
PY SOCIEDAD ANÓMMA

Asunción, Zl l;i iül[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Pt/úR PY SOCIEDAD
ANÓMMA en contra de la Resolución N' 881 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PIWR PY
SOCIEDAD ANÓNMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 881 de fecha 02 de
noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 08 de mayo de 2024, el representante convencional de PWRTSOCIEDADeNÓNtUe
expresó agravios; y en fecha 2l de junio de2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
llamó autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "sepromueve oposición contra la solicitud de registro
de la marca POLO WEAR, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca extranjera y nacional
POLO, clase 25 .../... la marca solicitada es muy similar a las marcas extranjera y registrada, ya que el elemento
agregado WEAR no es suficientemente caracterisüco;los elementos principales de la marca ya registrada se
repiten en la denominación solicitada .../... las marcas en cuesüón tienen por frnalidad disünguir productos
que sertan enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas; los mismos productos de la clase 25 .../...

esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducida".

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD
ANÓNIMA y manifiesta: "Han sido numerosas las marcas que contienen el vocablo POLO que llegaron al
estado de concesión, para productos de la clase 25 .../... POLO ya no puede ser propiedad exclusiva del
oponente, Pues su uso hoy dÍa es público .../... solo comparten la palabra POLO, siendo los demás elementos
distintos".--

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta; "La adversa no introduce nuevos
elementos en su escrito de expresión de agravios que ameriten .tn nuevo estudio del caso.../...las marcas en
pugna, son por demás confundibles, pues la marca de mi mandante POLO se reproduce en su totalidad
dentro de la marca solicitada .../... el término que el solicitante agrega precedente a POLO, no se configura
como elemento diferenciador suficiente; el término WEAR traducido al español significa VESTIR y el
mismo no le otorga distintividad .../... mi mandante es titular de la familia de marcas POLO .../... existe un
elevado riesgo de confundibilidad por la identidad de las clases de las marcas en pugna .../... las marcas
POLO ya han sido reconocidas en reiteradas ocasiones por esta Dependencia Administrativa como una

ctora GBlrcral In¡erina
r 6encml de Pro¡iedad lndusriel
Nacronrl de Propicriad Inrelectual

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso i
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Resorución*'S-m fl ffi
poR LA, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 88r DE FEct{A 02 DE NovIEMBRE DEzozS, DICTADA
poR LA omgcclóN DE AsuNTos MARcARros Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE I.A MARCA "POLO'WEAR", CI.ASE 25, EXPEDIENTE NO 069881202I, SOLICITADA POR PWR
PY SOCIEDAD,It ¡ÓXtt ¿¡"

Que, en primer lugar, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el

campo ortográfico y fonético de la solicitante "POLO WEAR" y la marca base de oposición "POLO Y
ETIQUETA:, tras el análisis en conjunto vemos que la denominación cuyo registro se solicita reproduce

íntegramente la denominación registrada, añadiendo el vocablo WEAR que en su traducción al español

significa "tener puesto/vestir"l, lo cual no aporta distintividad al ser un vocablo genérico para la clase 25 que

abarca: "prendas de vestir", y no impide que el elemento principal y preponderante sea "POLO",

evidenciándose asi la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada POLO WEAR, resulta

indudablemente evocadora de la marca oponente POLO Y ETIQUETA. Esto es asÍ, ya que el elemento en

común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ, asumiendo el papel principal y
protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT

VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del

conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto
con referencia a las llamadas 'Mot Vedeffe'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio
de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el
que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."2-'-

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas

en pugna se encuentran comparüendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 25.La marca

solicitante,'POLO VVEAR", pretende cubrir"Todos los productos de la clase 25", mientras que la marca

oponente "POLO Y ETIQUEIA' cubre: "Todos los artÍculos de la clase 25, comprendiendose entre ellos

vestidos, calzados, sombrererÍa". Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de

productos cubiertos.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusión ideológica en la mente del

consumidor al pretender, la sohcrtante, registrar la marca "POLO \,V&{Il" para producüos rdénhcos a los

comprendidos por la marca oponente. En tal sentido, el comprador podrÍa caer en confusión pues, las

marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas

en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Que, ahondando aún más en el

análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha sido
creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de
éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen
de los productos (...)."3

Que, adicionalmente, corresponde analizar si Ia solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,
es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: Aa antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
En ese sentido, la marca registrada "POLO Y ETIQUETA", es una afamada marca de

Corporation, empresa de moda estadounidense fi¡ndada por el diseñador neoyorquino Ral

rhttps://translate.gt¡oglc.conr/'.¡hl:cs&sl:cn&tl.=cs&tcxt:rvcar&on translatcI Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
3 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Arres. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 20I2. 8na. Ed. Pág.
a Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctives", p. 18, Paris, 1984.
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ResoluciónN'

poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUCTóN N' 881 DE FECHA 02 DE NovIEMBRE Dgzozl, DISIADA
poR LA on¡cctóN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE I-A MARCA "POLO WEAR" CLASE 25, EXPEDIENTE N' 069881202I, SOLICNADA POR PWR
ry SoCIEDAD ¿Nót ulr¿¡"

1967, conocida por su gama de productos que abarcan la indumentaria, calzados, fragancias, accesorios y

suplementos para el hogar. Sus productos se comercializan a través de una amplia variedad de marcas

registradas Polo Ralph Lauren o Ralph Lauren Purple Label- y se clasifican en cuanto a precios
desde un segmento medio hasta el segmento de lujo. La empresa cuenta con unos ingresos de miles de

millones de dólares anuales, decenas de miles de empleados por todo el mundo y cotiza en la bolsa de

Nueva York desde 1997.5 Que, tal como acontece en el caso de autos, teniendo en cuenta que la marca

extranjera y registrada en el país es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter

de notoria, por tanto, esta Dirección encuentra fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa

magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, son idénücas en

cuanto a la clase y a los productos cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca

notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y

corresponde confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S U ELVE:

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 881 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "POLO WEAR', clase 25,

Expediente N' 06988/2021, solicrtada a nombre de PWR H§OCIEDóD 4)teil"\{A' -

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.
á

ltei,ne
riai

lntr le c tu al

Qfre rtütr G

s lrttps://es.rvikipedia.org/wi kriRalph=l.auren=Corporation
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Resorución,u.-üÉi I i
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 882 DE FEcHA 02 DE NovtEMBRE DEzoz3,DIgIADA
poR LA onpcctóN DE ASUNToS MARcARIos LITIcIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR', CLASE 35, EXPEDIENTE N" 069921202I, SOLICTIADA POR P\A/R
PY S OCIEDAD,INÓT.UTr,T¿"

Asuncrón, 2 5 o[1 202[

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PWR tr SOCIEDAD

.ANÓmUa en contra de la Resolución N' 882 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Ma¡carios Liti giosos, y i - - - - - - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de P14IR PY

SOCIEDAD ANÓNMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 882 de fecha 02 de
noviembre de 2023, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 08 de mayo de 2024, el representante convencional de PWRPYSOCIEDADeNÓNnUe
expresó agravios; y en fecha 21 de junio de2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
llamó autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que,la mencionada Resolución considera que: "Se promueve oposición contra la solicitud de registro
de la marca POLO WEAR, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca extranjera y nacional
POLO, clase j5 .../... la marca solicitada es muy similar a las marcas extranjera y registrada, ya que el elemento
agregado WEAR no es suficientemente caracterisüco; los elementos principales de la marca ya registrada se

repiten en la denominación solicitada .../... las marcas en cuesüón tienen por finalidad distinguir servicios
que serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas; los mismos servicios de la clase 35 .../...

esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducidab. -------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD

ANÓNIMA y manifiesta: "Han sido numerosas./as marcas que contienen el vocablo PoLo que llegaron al
estado de concesión, para servicios de la clase 35 .../... POLO ya no puede ser propiedad exclusiva del
oponente, pues su uso hoy dia es público .../... solo comparten la palabra POLO, siendo los demás elementos
distintos".--

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiestai "La adversa no introduce nuevos
elementos en su escrito de expresión de agravios que ameriten un nuevo estudio del caso.../... las marcas en

pugna, son por demás confundibles, pues la marca de mi mandante PoLo se reproduce en su totalidad
dentro de la marca solicitada .../... el término que el solicitante agrega precedente a POLO, no se configura
como elemento diferenciador suficiente; el término WEAR traducido al español significa VESTIR y el
mismo no le otorga distintividad .../... mi mandante es titular de la familia de marcas POLO .../... existe un
elevado riesgo de confundibilidad por la identidad de las clases de las marcas en pugna .../... las marcas
POLO ya han sido reconocidas en reiteradas ocasiones por esta Dependencia

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

marca notoria".

\.;\\
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N" 882 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEaO}3,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE
REGISTRO DE LA MARCA "POLO'WEAR" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 0699212021, SOLICITADA POR PWR
PY SOCIEDAD.qNÓMMA"

Que, en primer lugar, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el

campo ortográfico y fonético de la solicitante "POLO WEAR" y la marca base de oposición "POLO Y
ETIQUETA" y "POLO RALPH LAUREN Y ETIQLJETA", tras el análisis en conjunto vemos que la

denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, añadiendo el

vocablo WEAR que en su traducción al español significa "tener puesto/vesür"r, lo cual no aporta
distintividad al ser un vocablo genérico para Ia clase 35 que abarca: "lmportación, exportación,
representación, comercialización y ventas de prendas de vestir", y no impide que el elemento principal y
preponderante sea "POLO", evidenciándose asi la existencia del riesgo de confusión entre las marcas

analizadas.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada POLO WEAR, resulta
indudablemente evocadora de la marca oponente POLO Y ffiQUEIA y POLO MLPH LAUREN Y
ETIQIJE"IA. Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la
atención sobre sÍ, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es

importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario
centrar el análisis en Ltn aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...",
"es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a

fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de
i dentifi cación comercial de lo s prod uctos. il 2 - - - - - - - - - - - - -

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en
pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca
solicitante, "POLO'WEAR', pretende cubrir "lmportación, exportación, representación, comercialización y
ventas de prendas de vestir", mientras que la marca oponente "POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA" cubre:
"Servicios de una üenda de venta al por menor y servicios de venta en lÍnea de prendas de vestir, calzados,
articulos de sombrereria, accesorios y una lÍnea de artÍculos para el hogar para varones, mujeres y niños".
Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de servicios cubiertos. Con relación a la
marca oponente POLO Y ETIQUEIA, la misma cubre: "Todos los artículos de la clase 25, comprendiendose
entre ellos vestidos, calzados, sombrererÍa'l la cual se encuentra relacionada al ser los productos que Ia
marca solicitada plantea comercializar.- - - -- -- --- -

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusión ideológica en la mente del
consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "POLO WEAR" para seruicios idénücos a los
comprendidos por la marca oponente. En tal sentido, el comprador podrÍa caer en confusión pues, las

marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que se encuentran en el mismo
rubro (venta de prendas de vestir), por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Que, ahondando
aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la
dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquf
el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, elpúblico

ristaldc'
rhttlrs://translate.r.tooulc.com/lhl:es&sl=en&tl=cs&text-wear&on:trullslirtc
2 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
t OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenti na.2Ol2.

ón.Genc.al de pfpici¡¡ ln¡¡iri;l
rn Nrcioorl dr prcpicri¿d 

l¡relecrual
8va. Ed, Pág.458.

t

sabrá el origen de los productos (...))'3



DIRECCIóN NACIONAL DE(f*, PRoPTEDAD
\lA INTELECTUAL

PARAGUAY

,V.iy cOBIERNO nnr. I PARAGVÁI
\l PARAGUAY I REKUAI

d lntelectuai

8¿Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 882 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEIOIS,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "POLO 'WEAR', 

CI.-ASE 35, EXPEDIENTE N" 0699212021, SOLICMADA POR PWR
rySOCIEDADANÓNIMA

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,
es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: "/-a antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfiterzo publicitario importantd'a.
En ese sentido, la marca registrada 'POLO Y ETIQUETA" y "POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA"', es una
afamada marca de Ralph Lauren Corporation, empresa de moda estadounidense fundada por el diseñador
neoyorquino Ralph Lauren en 1967, conocida por su gama de productos que abarcan la indumentaria,
calzados, fragancias, accesorios y suplementos para el hogar. Sus productos se comercializan a través de

una amplia variedad de marcas registradas Polo Ralph Lauren o Ralph Lauren Purple Label- y se

clasifican en cuanto a precios desde un segmento medio hasta el segmento de lujo. La empresa cuenta con
unos ingresos de miles de millones de dólares anuales, decenas de miles de empleados por todo el mundo y
cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1997.5 Que, tal como acontece en el caso de autos, teniendo en
cuenta que la marca extranjera y registrada en el país es una marca intensamente utilizada, de gran difusión
y goza del carácter de notoria, por tanto, esta Dirección encuentra fundamentos legales para confirmar la
resolución recurrida.- -

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, son idénticas en
cuanto a la clase y a los servicios cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca
notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas y
corresponde confirmar la resolución recurrida

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

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 882 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca "POLO

Expediente N'06992/2021, solicitada a nombre de PV/R

ArL 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

C¡ist'¿ldo

]fTtfi1r,--
irl

{ Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctives', p. 18, Parls, 1984.
t lrttns://cs.rvikrnr:rlia.orp/wiki/Ralnlr I-aurcn Cornoratiotr
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Resolución*'_-.¡$§' P ;?"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 293 DE FECHA 15 DE ABRILDÉ,^OT4, DISTADA POR I,A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCIÓN I(URE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) y ETIQUEIA", CLASE 30,
EXPEDIENI]E N" 28864/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S¿"

Asunción,
2 5 0[T 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE
SA contra la Resolución N" 293 de fecha 15 de abril de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- -- -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE
S.A. e interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N' 293 de fecha l5 de abril de 2024, dictada por Ia
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de junio de 2O24 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó
agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN

KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SL)GAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE PROTEINAD)
(oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asÍ
también en el aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán
acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo
con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es

CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación
MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de
distintos titulares y en distinfas clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición
deducida".-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a
los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29. 31, 35, 39 y 44,

perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN XU1P
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA.../... las marcas poseen extremas semejanzas
.../... por más de que su marca sea compuesta predomina la partícula MBARETE, ya que KURE no se

considera una maÍca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el
solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del
elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas".-------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: 'Mr
representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente
registrada en sus nl)merosas variantes no solo en la clase iO, sino también en clase 29, 35, 40, 41 y 4j; además
de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN
elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que el
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'293 DE FECHA 15 DE ABRILDEaO}4, DICTADAPOR1A
DIREccIÓNDEASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN ELExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARcA "coNcEpctóN rup¡ MBAREIE ¡SABRoSA y DELIcIoSA! (sLocAN) y ETreuE"rA", cLASE 30,

EXPEDIENTE N'28864/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A" ...-.-.--

coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 30 como en la clase 29 y otras

clases relacionadas como la 35 .../... la marca de mi mandante se encuentra limitada a exclusivamente
hamburguesas como obra en autos, mientras la adversa utiliza sus marcas para comercializar productos
balanceados y de nutrición animal; además la adversa no ha registrado sus marcas en la clase 30". -------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicrtante "CONCEPCIÓN I(URE
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQLJETA" y la marca oponente "MBARETE Y
ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 2e,31,35,3e y

44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
"MBARETE', no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el

caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE,Ia solicitada
se compone de una marca de seis vocablos que constituye un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto
deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión
entre dichas marcas. Se puede percrbir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----

coNcEPclÓN rung MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y
MBARETEYETIQUET/§
MBARETE PROTEINADO Y ETIQIJETAy
GR1JPO MBARETE Y ETIQUE"IA (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
CoNCEPCIÓN rUnE MBARETE ¡SABROSA Y DELICTOSA! (SLOGAN) Y ETIQUE"IA (solicitada), y MBARETE
Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUEIA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se

comparte el vocablo "MBARETE', existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones
similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también
se encuentran registradas las marcas: MBARETE, clase 30, Registro N' 427910 a nombre de MARTIN
HEISECKE RIVAROLA; COPA MBARETE AMANDAU, clase 30, Registro N" 52098i a nombre de Jorge Raúl
Leoz Berthomier y otros; CAMPESINO MBARETE MENIAY BOLDO, clase 30, Registro N" 429337 a nombre
de YERBATERA CAMPESINO S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del
mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo
con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "MBARETE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos
que fuesen de uso común o necesario en el comercio".--------------------------------- j:..--------
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'293 DE FECHA 15 DE ABRILDEaO}4, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCIÓN I«RE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30,

EXPEDIENTE N'28864/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION Sá" ..-...--.

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de consrderable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con
un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en
color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que
combina español y guaranÍ. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografia más dinámica, se lee
"¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etrqueta muestra
un dlseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere
que el producto o marca está relacionado con la ganaderÍa o la carne. A la derecha del dibujo, está la
palabra "mbarete" en minúsculas, con una trpografía sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en
letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras
minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen
estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una
figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo,
con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas,
como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

@
Crupo lVlbarete

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUS1RIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 293 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de
"CONCEPCIÓN I(URE MBARETE ¡SABROSA Y
clase 30, Acta N' 2886412022, solicitada a nombre

marca oponente

fitu.PROTE INADO
Ux

-{i

tr;{

Art.le

Art.2s

marca solicitada

registro de la marca

Art.3s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'296 DE FECHA 15 DE ABRILDEaO}4,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCIÓN I«,JRE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) y ETIQUE"TA',, CIáSE 43,

EXPEDIENTE N'28867/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION Sá'. .--..-...

Asunción, 25 0[T 202tr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE
S.A. contra la Resolución N" 296 de fecha t5 de abril de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE
SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 296 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fie dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó
agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN

KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE PROTEINADO
(oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi
también en el aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán
acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo
con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es

CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación
MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de
distintos titulares y en distintas clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición
deducida".-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a

los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29. 31, j5, j9 y 44,

perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN XU4O
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA.../... las marcas poseen extremas semejanzas

.../... por más de que su marca sea compuesta predomina la partÍcula MBARETE, ya que KURE no se

considera una marca .../... ambas maÍcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el
solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del
elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas".-------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: 'Mr
representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente
registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 43, sino también en clase 29, 30, j5,41 y 43; además

de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGOR|FICO

Ircctoi'f,nt o l r n tc rin a

ión Gtnerrl dl lrrpiciad Ilriurrriel

ecció¡ Nlcioo¡l de !tt¡iedad lnreiecrual

elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe,.g
coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 43 como
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 296 DE FECHA 15 DE ABRILDEaO} ,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCIÓN I(URE MBARETE ¡SABROSA Y DELTCIOSA! (SLOGAN) y ETIQUETA',, CLASE 43,

EXPEDIENTE N'28867/2022, SOLICTIADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION SA. .---.----

.../... la marca de mi mandante se encuentra limitada a: Servicios ofrecidos por un restaurant, bar,
hamburguesería, snack-cafe. Servicios de Catering, como obra en autos, mientras la adversa utiliza sus

marcas para comercializar productos balanceados y de nutrición animal; además la adversa no ha registrado
sus marcas en la clase 43". ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar sr existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN I(URE
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ffiQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y
ETIQUEIA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29,31,35,39 y
44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
"MBARETE', no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el
caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE,Ia solicitada
se compone de una marca de seis vocablos que constituye un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto
deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión
entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----

coNcEPcIÓN runr MBARE]E ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) y ETTQLJETA (solicitada), y
MBARETE Y ETIQUETA;
MBARETE PROTEINADO Y MQUETA y
GRUPO MBARETEYMQUE"TA (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
coNcEPcIÓN run¡ MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUE"IA (solicitada), y MBARETE
Y ETIQLJEIA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se

comparte el vocablo "MBARETE", existe otra marca registrada que cuenta con una denominaclón similar
con la cual coexiste: ÑAM COCINA MBARETE, clase 43, Registro N'4ó5182 a nombre de Fernando Alcides
Añazco Nuñez; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal
podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vernos que las
marcas oponentes "MBARETE Y ETIQUETA MBARETE PROTEINADO Y ETIQLJEIA y GRUPO MBARETE Y
ETIQUE-IA" están registradas en las clases 29,31,35,39 y 44; mientras que la marca entrámite de registro
"coNcEPctÓN rcunp MBARETE ¡SABRoSA Y DELICIoSA! (SLocAN) y ETIeUEIA" solicita cobertura para
servicios de la clase 4? "servicios ofrecidos por un restaurant, bar, hamburguesería, snack-cafe. Servicios de
Catering". 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 "MBARETE Y ffiQUETA; MBARETE PROTEINADO Y
ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUEIA" en la clase 43, clase donde se pretende regis
solicitada "coNcEPclÓN «;np MBARE]E ¡SABRoSA y DELIctoSA! (slocA¡{) y ETIeUET,

fit;,:ffi14P5',1;: ;/,t::ilt#r[:i*itlilll*::rt
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colige que las marcas en pugna Do comparten la misma clase del nomenclador internaciona
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 296 DE FECHA 15 DE ABRILDE?OT4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCTÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUE"IA',, CLASE 43,

EXPEDIENTE N" 28867/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION SA. ---------

una conexión competitiva directa (rubro de restaurante por parte de la solicitada y rubro de balanceados y
de nutrición animalpor parte del oponente).----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
sufictente ni mucho menos de consrderable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con
un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra Ia palabra "CONCEPCIÓN" en
color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que
combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografÍa más dinámica, se lee
"¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra
un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere
que el producto o marca está relacionado con la ganaderÍa o la carne. A la derecha del dibujo, está la
palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografia sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en
letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras
minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen
estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una
figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo,
con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas,
como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

@
Grupo Mbarete

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 296 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por Ia
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"coNcEpcrÓN I(URE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA!
clase 43, Acta N" 2886712022 solicitada a nombre FRIGORIFICO

marca oponente

ffirPH

Art.le

Art.2e

marca solicitada
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Art.3e
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Resolución No_
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 297 DE FECHA 15 DE ABRILDEaII4,DIcTADApoRLA
ompcclóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARcA "coNcEpcIóN rcunr MBARETE ¡SABRoSA y DELIcrosA! (sLocAN) y ETIeUEf,A', cLAsE 40,
EXPEDIENTE N" 28866/2022, SOLICITADO POR FRTGORIFICO CONCEPCION Sá" .-.-....-

Asunción, 25 0[l 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE
S.A. contra Ia Resolución N' 297 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - -- -- - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE
Sá- e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'297 de fecha t5 de abril de2OZ4, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó
agravios; y en fecha 30 de agosto de2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN

KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE (oponente), es

posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el
aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese

hecho no puede inducir al cc¡nsumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear
inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual
ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN,
cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación MBARETE es

considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos
titularesyendistintasclases.../,..estaDirecciónconsideranohacerlugaralaoposicióndeducida

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a

los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29. 31, 35, 39 y 44,

perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN «Unf
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA .../... las marcas poseen extremas semejanzas

.../... por más de que su marca sea compuesta predomina la partÍcula MBARETE, ya que KURE no se

considera una marca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el
solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del
elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas".----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: 'M,r

representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente
registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 40, sino también en clase 29, 30, 35, 41 y 43; además

de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. .../... el
elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe el
coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase

.../... la marca de mi mandante se encuentra limitada a:Tratamiento de materi,
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Resorución."1)-ffi il *+

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 297 DE FEcHA 15 DE ABRILDE zoz4, DICTADA poR LA
orRpcclóN DEASUNToS MARcARros LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE

LA MARcA "coNcEpcróu IoRE MBARETE ¡sABRosAy DELIcrosAr (sLocAN) y ETIeuE"rA", cLASE 40,
EXPEDIENTE N'288ó6/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION SA ---..--.-

frigorífico o matadero de animales, como obra en autos, mientras la adversa utiliza sus marcas para
comercializar productos balanceados y de nutrición animal; además la adversa no ha registrado sus marcas
en la clase 40". ---------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN KURE

MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y
ETIQUEIA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29,31,35,39 y
44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
'MBARETE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el

caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE,Ia solicitada
se compone de una marca de seis vocablos que constituye un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto
deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusrón
entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----

CoNCEPCIÓI¡ rUng MBARETE ¡SABROSAY DELICIOSA! (SLOGAN) Y mQUETA (solicitada), y
MBARETE YETIQUE"T}q
MBARETE PROTEINADO Y ETIQUEIA y
GRT.JPO MBARETE Y EnQrJE"rA (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
CoNCEPCIÓN rUnE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) YETIQUE"IA (solicitada), y MBARETE
Y ETIQT ETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se

comparte el vocablo "MBARETE", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar
con la cual coexiste: MBARETE DIGITAL, clase 40, Registro N'500764 a nombre de Enmanuel Ronaldo Ruiz
Diaz Ortellado; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal
podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ----------- -

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las
marcas oponentes 'MBARETE Y ffiQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUE"IAy GRUPO MBARETE Y
ETIQUE"IA" están registradas en las clases 29,3I,35,39 y 44; mientras que la marca entrámite de registro
"coNcEPcIÓN IOF.E MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" solicita cobertura para
servicios de la clase 4o "Tratamiento de materiales. Senticios ofrecidos por un frigorífico o matadero de
animales". 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 "MBARETE Y ffiQUETA; MBARETE PROTEINADO Y
ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ffiQUEIA" en la clase 40, clase donde se pretende registrar
solicitada "coNcEPcIÓN I(uRE MBARETE ¡SABROSA y DELICIOSA!
colige que Ias marcas en pugna nO comparten la misma clase del nomenclador

Y ETIQUE"TA"
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Resolución-"S-ü ,J *+

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctótt N" 297 DE FECHA 15 DE ABRILDEaIa , DICTADApoRLA
NNECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "coNCEpcróN rcung MBARETE ¡sABRosA y DELICIosA! (sLocAN) y ETIeUETA', cLASE 40,
EXPEDIENTE N'28866/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION SA

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con
un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En Ia parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en
color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que
combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografía más dinámica, se lee
"¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que Ias marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra
un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere
que el producto o marca está relacionado con la ganadería o Ia carne. A la derecha del dibujo, está la
palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografia sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en
letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras
minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encrerra una rmagen
estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y Ia silueta de un animal. También hay una
figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo,
con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas,

como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

@
po Mbarete

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencla de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 297 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca
"coNcEpcrÓN r(URE MBARETE ¡SABROSAY DELTCTOTÁÍIm,§{N) Y ErrQrJETA",
clase 40, Acta N'2886612022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONIQÉPCIOÑ§á" -

marca oponente

ffirNAD0 Gru lnffimr

Art.le

ArL2e

,\\'-

,.6.
ád§

::

marca solicitada

Arl.3e

coNrrtcró¡l

KURErtrIifm
¡Sabruea Y delletoeq¡



DIRECCIÓN NACIONAL DE(,\ PROPIEDAD
V,P INTELECTUAL

,tr :H GOBIERNO ou. I PARAGVÁI
\I PARAGUAY i REKUAI

PARAGUAY

Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 294 DE FECHA 15 DE ABRIL DEaO}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCIÓN I«,,RE MBARETE ¡SABROSA Y DELICTOSA! (SLOGAN) y ETIQUE"IA',, CLASE 35,

EXPEDIENTE N'28865/2022, SOLICNADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION Sá. .....-...

Asunción, L\ 0'ül 2i124

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE
S.A. contra la Resolución N' 294 de fecha l5 de abril de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - ---- -- - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 3I de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE
S,A- e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 294 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fite dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó
agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada Ia expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN

KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE (oponente), es

posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el
aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto gue ese

hecho no puede inducir al consumidor a error o confitsión, y en ningún momento podrán acarrear
inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual
ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN,

cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación MBARETE es

considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos
titulares y en distintas clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida».------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a

los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29. 31, 35, j9 y 44,

perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN KURE
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA.../... las marcas poseen extremas semejanzas

.../... por más de gue su marca sea compuesta predomina la partÍcula MBARETE, ya que KURE no se

considera una marca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el
solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del
elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas".----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: 'Mi
representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente
registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 35, sino también en clase 29, 30, 40, 4l y 43; además

de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGOR4FICO CONCE.

elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero'que percibe el cc

coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 35 cotno en l,

',,, el
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Resolución N"

POR I.A CUAL SE CONFIRTVÍA LA RESOLUCIÓN N" Z94DE FECHA 15 DE ABRILDEaO}4,DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS I4ARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA N,ÍARCA "CONCEPCIÓN I«IRE MBARE]E ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) y ETIQUEIA", CLASE 35,

EXPEDIENTE N'28865/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION Sá" .........

la marca de mi mandante se encuentra limitada a: Servicios de importación, exportación, comercialización y
venta de hamburguesas, como obra en autos, mientras la adversa comprende comercialización y venta de
sales minerales y comercialización y venta de ganados, no existiendo conexión comercial",

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN fUnp
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUEIA" y la marca oponente "MBARETE Y
ETIQUET& MBARETE PROTEINADO Y ffiQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUEIA" (clase 29,31,35,39 y
44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
"MBARETE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el
caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE,Ia solicitada
se compone de una marca de seis vocablos que constituye un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto
deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión
entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----

coNcEPcIÓN runp MBARE]E ¡SABROSAY DELICIOSA! (SLOGAN) y ETIQUE"IA (solicitada), y
MBARETE Y ETIQUETA;
MBARETE PROTEINADO Y ETIQI.JETA y
GRUPO MBARETEYETIQLJE"TA (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
coNcEPcIÓN rcUnE MBARETE ¡SABROSA Y DELICTOSA! (SLOGAN) y ETIQLJE',IA (solicitada), y MBARETE
Y ETIQUErlt MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ffiQUEIA (oponente), se

comparte el vocablo "MBARETE", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones
similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también
se encuentran registradas las marcas: MBARETE, clase 35, Registro N'463238 a nombre de Francisco |avier
Abbate Centurion; MBARETE, clase 35, Registro N' 500437 a nombre de Oscar Vicente Scavone; I MBARETÉ,
clase 35, Registro N' 546417 a nombre de Eduardo Alcides Noguera Alarcon; extremo que demuestra la
coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "MBARETE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. l6 de la Ley N" 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos
que fuesen de uso común o necesario en el comercio".----------- ------------:---.::-----

.. '.\

Crisraldo

raJJí¡tetina

iy
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ResoruciónNo 08 2 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 294 DE FECHA 15 DE ABRIL DEaO}4,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CONCEPCIÓN I(URE MBARETE ¡SABROSAY DELICIOSA! (SLOGAN) YETIQUETA', CLASE 35,

EXPEDIENTE N'28865/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION SA .-----.-.

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con
un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en
color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que
combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografia más dinámica, se lee
"¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROIEINADO: La eüqueta muestra
un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere
que el producto o marca está relacionado con la ganaderÍa o la carne. A la derecha del dibujo, está la
palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografia sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en
letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras
minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen
estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una
figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo,
con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas,

como puede apreciarse en elsiguiente cotejo:

marca oponente

t#r¡
i'lnbarebe

'PRoTEtNADo
@

0rupo Mbarete rnhmff"'*, i
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la

conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar Ia

Resolución recurrida.

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

RES UE LVE:

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 294 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"coNcEpcrÓN r«rRE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOS{!(§L€G*N) Y ETIQUETA"
clase 35, Acta No 2886512022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONCEPTPIL§.A" --

NOTIFÍQUESE por C é dula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

marca solicitada

Art.3e
6tcEF

f,0-r:E
ftrr,ITl-{E
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 295 DE FECHA 15 DE ABRILDEaO}4,DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "CONCEPCIÓN I«rRE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUEIA", CLASE 29,

EXPEDIENTE N'28863/2022, SOLICIIADO POR FRIGORTFICO CONCEPCION SA

Asunción, 1i l't;l 2021-
Li 

i-J''!

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE

S*A- contra la Resolución N' 295 de fecha t5 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y; - - - -- -- - - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 3t de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE

SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 295 de fecha 15 de abril de2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencra que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARE1E S.A. expresó

agravios; y en fecha 30 de agosto de2024, fue contestada Ia expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. ""--'

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN

KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICI)SA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE (oponente), es

posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el

aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese

hecho no puede inducir al consumidor a error o confitsión, y en ningún momento podrán acarrear
inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual
ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN,

cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación MBARETE es

considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos
titularesyendistintasc1ases,,./...estaDirecciónconsideranohacerlugaralaoposicióndeducida

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a

los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29. 31, j5, 39 y 44,

perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN «Unf
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA.../... las marcas poseen extremas semejanzas

.../... por más de gue su marca sea compuesta predomina la partÍcula MBARETE, ya que KURE no se

considera una marca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el
solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del

elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas"."""-

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: 'Mi
representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente

registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 29, sino también en la clase 30 relacionada, en

c/ases 35, 40, 41 y 4j; además de hacer referencia directa al nombre comercial de su

FRIG)R1FICT C)NCEPCIÓN S.A. .../... el elemento principal de la marca es CoNCEPCIÓN, que eFRIG)RíFIC) C)NCEPCIÓN S.A. .../... el elemento principal de la marca

que percibe el consumidor .../... ya coexisten con otras marcas que poseen el

\

que es
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 295 DE FECHA 15 DE ABRILDE}O}4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "coNcEPCIÓN I«IRE MBARE]E ¡sABRosA y DELIcIosA!(sLocAN) yETreuETA", CLASE 29,
EXPEDIENTE N'28863/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION SA -..------

clase 29 como en la clase 30 y otras relacionadas .../... la marca de mi mandante se encuentra limitada a:
Exclusivamente hamburguesas, como obra en autos, mientras la adversa utiliza su marca para comercializar
productos balanceados y de nutrición animal, no existiendo conexión comercial".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIóN I«rRE
MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y
ETIQUEIA; MBARETE PROTEINADO Y ffiQUETAy GRUPO MBARETE Y ETIQUEIA" (clase 29,3r,35,39 y
44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo
"MBARETE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el
caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE,Ia solicitada
se comPone de una marca de seis vocablos que constituye un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto
deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión
entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----

coNcEPcIÓN Krng MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) y ETIQUETA (solicitada), y
MBARETEYMQUETA;
MBARETE PROTEINADO Y ETIQUE"IA y
GRUPO MBARETE Y ETIQI,JE"TA (oponente)

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con
un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEpCIóN" en
color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que
combina español y guaranÍ. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografia más dinámica, se lee
"¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra
un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere
que el producto o marca está relacionado con la ganaderÍa o la carne. A la derecha del dibujo, está la
palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografia sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en
letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras
minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen
estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una
figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbare,teli.aparece
con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferenóias qur

Alrg.

marca oponente

t{¡ r

'.fll0argEg
'PRoTEINADo

@
Grupo Mbarete

.:.' i

a ;,1 . .;',
"' :., "'/ i '{iI. ,, i $i$j,.{i
:l'( flh'#

marca solicitada

logo,

lflabtorr.y deltcloso¡
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Resoruciónll'-Sé il ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 295 DE FECHA 15 DE ABRILDE}O}4,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "CONCEPCIÓN I(URE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29,

EXPEDIENTE N'28863/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A..........

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la

Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 295 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
"coNcEpcrÓN r(URE MBARE]E ¡SABROSA Y DELICIOSA!

de registro de la marca

.YETIQUETA.',
clase 29, Acta N' 2886312022. solicitada a n ION SA -

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

Pámela
Gene
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" ITI}DEFECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCTÓT.I OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICK!
ZAPATOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 88190/2021, SOLICITADO pOR LUCKY IMPORT
EXPORTSá.. ---------

Asunción,
2 5 0iT 202t+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Ia firma LUCKf
IMPORT EXPORT S,A. contra la Resolución N' l7I2 de fecha 12 de octubre de2023, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma LUCKY
IMPORT EXPORT S*A- e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" l7l2 de fecha 12 de octubre
de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveÍdo de fecha 26 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de febrero de 2024. Y por providencia de fecha 16 de marzo de 2024 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Que, la solicitud de registro CLICK! ZAPATOS Y ETIQLIETA,
clase 35, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca CLICK
CAMISETAS Y ETIQUEM inscripta en la clase 35, según registro N" 452526 .../... en fecha 20 de junio de 2023
la representante LUCKY IMPORT EXPORT S.A. interpone recurso de reconsideración .../... si bien el
recurrente manifiesta que la marca solicitada se encuentra limitada, no es suficiente para declararlas
inconfundibles, ya que los términos en pugna son casi idénticos, dando a parecer que su rubro se está
expandiendo .../... corresponde confirmar la resolución recunida"-----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "Labase
del presente rechazo es el antecedente CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA que limita la cobertura de sus
servicios a "Importación, comercialización y venta de camisetas, mientras que CLICK! ZAPATOS limita
específicamente a: Publicidad y marketing, ventas en línea de calzados .../... tanto los servicios de la marca
registrada como la solicitada por mi mandante son bien especÍficos .../... las marcas enfrentadas no son
semejantes en los planos gramatical, fonético y conceptual .../... si bien es cierto que comparten el radical
CLICK, ellos no es óbice para afrrmar que las mismas necesariamente causaran confusión; existen varias
marcas muy similares que coexisten con el registro de marca CLICK CAMISETAS, en especial con CASA

CLICK que comercializa "ropa y calzados" y CLICKPER que comercializa "prendas de vestir".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUE-IA'
y la marca base de rechazo "CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA", vemos que dentro de su
tienen como elemento principal y preponderante la denominación CLICK, evidenci
del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.- -----------.,

'1"t

¡D+tcrii'tGs"¡d
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clrcK! ZAPATOS Y mQUETA
CLICK CAI{ISE-IAS Y ETIQUETA

?.7

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

CONFIRMAR la Resolución No l7I2 de fecha 12 de octubre de
Dirección de Marcas.
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Resolución No fB n

-!t
POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N" ITI}DEFECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR

LA DIRECCIÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, N,ÍARCA "CLICK!

ZAPATOS Y ETIQUE"[A", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 88190/2021, SOLICITADO POR LUCKr IMPORT
EXPORT SA ---------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada CLICK! ZAPATOS Y
ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo CLICK CAMISETAS Y
ETIQUETA. Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la
atención sobre sÍ, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es

importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario
centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene
significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...",
"es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a

fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente d papel de
i dentifi cación come rci al de I o s pro ductos. t t - - - - - - - - - - - - -

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en
pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca
solicitante, "CLICK! ZAPATOS Y ffiQUETA", pretende cubrir "Pubkcidad y markeüng; gestión de negocios
comerciales; administación comercial; importación; exportación; ventas en línea de calzados" mientras
que la marca base del rechazo, "CLICK CAMISETAS Y ETIQUEf,A" cubre: "importación, expoftación,
comercialización y venta de camisetas, publicidad y administación comercial". Con esta comparación
queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos están relacionados, dado
que ambas marcas pretenden operar en mercados comerciales similares (calzado y camisetas, productos de
moda), y ofrecen servicios relacionados con Ia comercialización y venta de estos productos, existe un alto
riesgo de que el consumidor promedio asuma que las marcas están conectadas o provienen de la misma
empresa. Este riesgo se ve agravado por el uso del mismo término principal, "CLICK", y la similitud en la
presentación de los mismos.----

Que, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al

pretender, la solicitante, registrar la marca "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA" en la mrsma clase 35. Que,
ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "1a

borta de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto
aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público
consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."2

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dlrección arriba a Ia
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tA, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.ls
Dirección de Marcas.

Atrt,.iz
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I7I2 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, DICIADA POR
LA DIRECCTÓN OU MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICK!
ZAPATOS Y ETIQUETA',, CLASE 35, E)GEDIENTE N' 88190/2021, SOLICITADO pOR LUCKY IMPORT

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CLICK! ZAPATOS Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N' 88190/2021, solicitada a de la firma LUCKY

Art.3e
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Resolución No_

0 t,1 202t

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'41I DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICIADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 1/ERSI",
CLASE 01, EXPEDTENTE NO 29454I2O19,ANOMBRE DE FORTGREEN COMERCIALAGRICOLAS¿"

Asunción, 2 5

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FORTGREEN
COMERCIAL AGRICOLA SA. contra la Resolución N' 4ll de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de la firma
FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'411de
fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de 05 de marzo de 2020 se concede elrecurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Y por providencia de fecha t6 de diciembre de 2020 esta
Dirección llama Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de
la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca I/ERSYS, registrada con el número
450588 a favor de Basf Agrochemical Products 8.v.,; Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de
confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6'de la Ley N" 1294/98 de Marcas,
no ha lugar a lo solicitado." -----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Si bien ambas marcas comparten las
letras iniciales que las componen, no es menos cierto que existen evidentes diferencias .../... la única
semejanza que poseen, se encuentra basada en las letras iniciales; ambas marcas son palabras diferentes .../...

ambas marcas amparan productos de la clase l, los cuales no poseen relación directa entre sÍ .../... el titular
de la marca ya registrada VERSYS no ha presentado oposición alguna".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso inte¡puesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "ry'ERSI', clase 01, con el antecedente I/ERSYS', clase 01. -------------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante I/ERSI" y la marca base de rechazo
a/ERSYS', se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de
rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra Y por la letra I (las cuales
son fonéticamente idénticas) y por la exclusión de letra S en la desinencia. De -ü semeianzas
ortográficas se genera una fi¡erte similitud fonética, debido que al pronunciarlas un
otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar:

(solicitada), y
(base de rechazo)

Abg. Cla 'amela Cristaldo
Directo¡r Gneral Inter¡a

'r

de la
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Resolución No_

POR I.¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 4I1 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DISTADAPOR
LA DIRECcTÓN oT MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VERSI",

CLASE 01, EXPEDIENTE NO 2945412OI9,A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOI¿. SA.

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 01. Al respecto, la marca base del rechazo, 'VERSYS" se encuentra regtstrada para
"Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, en especial, preparaciones para
fortalecer las plantas, productos químicos y/o biológicos para manejar el estrés de las plantas,

preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de

semillas, agentes surfactivos, quimicos naturales o artificiales para actuar como cebos sexuales o agentes

para confundir insectos"y la marca solicitante'VERSI" fue solicitada para "Productos quimicos destinados a

agricultura, horticultura y silvicultura. Abonos y Fertilizantes". Con esta comparación queda demostrada la

identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son prácticamente idénticos.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del

consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "VERSI" para productos similares a los

comprendidos por Ia marca antecedente. En tal sentrdo, el comprador podrÍa caer en confusión pues, las

marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrÍan ser comercializadas

en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Que, ahondando aún más en el

análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha sido
creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de

éste. Sr se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen
de los productos (...);'l

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde
aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de

una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma
clase 01, teniendo en cuenta que el signo solicitado "VERSI" no podrá coexistir pacÍficamente con la marca
registrada "VERSYS" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés
público.

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES U ELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 4il de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por la Dirección
de Marcas.

ArL le

Ar[ 2e

ArL 3e

I OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires- Abeledo Perrot Lexis Ne)(ls. Argenüna.

ORDENAR ei archivo de la solicitud de registro de la marca 'VERSI", clase 01, Acta NO

2945412019, sohcitada a nombre de FORTGREEN

:iún Gcr':cirI de PropirC¡d inCugtrial

Pág.458.

l)i¡ector:: Ceneral
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ResoluciónN'Sfit if ffi
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1206 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, DISTADA POR
I.Á, DIRECCIÓN NT MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..AMARCA NCOINCO"

CLASE 29, EXPEDIENTE N' 15258/2007 A NOMBRE DE AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA-------..--.-

Asunción, 2B 0ill 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Autoservicio
Mayorista Diarco S.a. en contra de la Resolución N' 1206 de fecha 23 de noviembre de 2012, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2013 se presenta el representante convencional de AUTOSERVICIO
MAYORISTA DIARCO S.A. e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1206 de fecha 23

DE NOVIEMBRE DE 2012, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de abril de 2013, el representante convencional de AUTOSERVICIO MAYORISTA
DIARCO S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 02 de febrero de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CONICO,
registrada con el número 272678 en fecha 26 de octubre de 2004 a favor de ABRAHAM DOERKSEN;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además Ia marca
solicitada se reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6'de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.' ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Autoservicio Mayorista Diarco S.a. en fecha 26 de

febrero de 2013

Que, corresponde a esta Dirección 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, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N'272678 de la marca "CONICO" a

nombredeABRAHAMDoERKSENvencióel@,venciendoaSuvezelplazodegracia,y
la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo
expresa claramente el Art. 19 de Ia Ley N' 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá

solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sers meses posteriores al vencimiento (...)".--

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de

registro de la marca "COINCO", solicitada por AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A. ----
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Resolución No ,

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 1206 DE FECHA L3DENOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR
I..A DIRECCTÓT.¡ OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A, MARCA'COINCO",
CIá,SE 29, EXPEDIENTE N" 15258/2007 A NOMBRE DE AUTOSERVICIO MAYORISTA DI,ARCO SA-.-----..--.-

Art.ls

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 1206 de fecha 23 de noviembre de 2012 dictada por la
Dirección de Marcas.----------------

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
'COINCO', clase 29, Expediente No 1525812007, solicitada a nombre de
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA .--.

Arr.3e NOTIFÍQUESE. ----------

,r;:l Clauiiia

Art.2e

,ri;trción Gtner¡l dt ?ropirdad Induirrial

. jri,:ii¡¡ ).r¡ir¡tl ic Propitdad Inttlettual
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 320 DE FECHA ¿SDEENERO DE}O}4,DTCTADAPORI-A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'BELA"
AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 81018/2020 A NOMBRE DE
coBoE s.A.----------

Asunción, 2 B 0[I lIlt,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COBOE S.A.

en contra de la Resolución N" 320 de fecha 23 de enero de 2O24, dictada por Ia Dirección de Marcas, y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de junio de 2024 se presenta el representante convencional de COBOE S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución N'320 de fecha 23 de enero de2024, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 02 de octubre de2024, el representante convencional de COBOE S.A. expresó agravios.

Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de

octubre de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca BELA,

AH)RRÁ LIND) (MARCA SL)GAN) Y ETIQUETA, clase 05, expediente N" 81018, de fecha 02 de diciembre
de 2020, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca BELLA SLOGAN
TU PRIMER TEST inscripta en la clase 05, según registro N'371.564, a favor de L.C.M. TRADING 5.A.../... En
fecha li de julio de 2022, se presenta el representante de COBOE S.A. e interpone recurso de
reconsideración contra la resolución recaida en autos.../... Corresponde a ésta Dirección estudiar o no sobre
la viabilidad o no del recurso de reconsideración.../... Entre las mismas existen más similitudes que
diferencias, ya que la marca solicitada a simple vista es una reproducción de la marca base, con las
caracterÍsticas propias del antecedente que obstaculizan la protección solicitada, por lo que se mantiene el
riesgo de asociación o confusión que a criterio de ésta Dirección y las normas vigentes es improcedente,
habiéndose mantenido el impedimento objeto del rechazo.../... Conforme al artículo 6" de la Ley N" 1294/98
de Marcas, corresponde confirmar la resolución recurrida.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COBOE S.A. y manifiesta: "(...) Al realizar el análisis

comparativo entre las marcas en conflicto, se puede notar que la marca solicitada se diferencia fonética,
visual y gramaücalmente de la marca antecedente.../... Resulta arbitrario pretender que (as denominaciones
en pugna existe una identidad ya que a simple vista se denota que las mismas difieren en su estructura
gramatical.../... También al hacer una comparación entre las mismas se nota a simple vista que la marca
solicitada está compuesta por el elemento denominativo de la marca con una tipografÍa y colores distintos
mientras que la marca antecedente se acompaña de elementos gráfrcos y la disposición de su elemento
denominativo es diferente separándolas una de la otra a los ojos del público consumidor.../... ¡U¡

ya tiene derechos adquiridos sobre su marca registrada para proteger productos y servicios en

t)irccción 6enrrel de

ttt
(

\d

r)irecció¡ N¿cionrl dc Propirdrri Iriclecrual



DIRECCIóN NACIONAL OE( iVPROPIEDAD
\+dd INTELECTUAL

PARAGUAY
W GOBIERNO r>r;r. I PARAGVAI

PARAGUAY I REKUAI

Resolución No_

POR TJ, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 320 DE FECT{A 23DE ENERO DEaO}4,DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA'BELA,
AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 81018/2020 A NOMBRE DE
coBoE sá"----------

35 y 45 bajos los registros N"s 540716, 540717 y 540718 respectivamente.../... Si bien es cierto ambas se

encuentran en la misma clase 05, ambas protegen productos totalmente diferentes.../... Otro aspecto que
resulta decisivo para la resolución de autos es que el registro utilizado como fundamento para el rechazo de
la solicitud de mi mandante, ha vencido en fecha 12 de noviembre de 2022 y no ha sido objeto de
renovación.../., Por tanto en virtud de lo precedentemente expuesto, solicitó revocar la resolución No

320/2024)

Que, corresponde a esta Dirección 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, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No 371.564 de Ia marca "BELLA

SLoGANTUPRIMERTEST"anombredeL.C.M.TRADINGS'Avencióe]@,
venciendo a su vez el plazo de gracia, y Ia misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo

para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N" 1294198 de Marcas que

textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sers meses

posteriores al vencimiento (...)".-- --

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

agravio, por lo que corresponde revocar Ia resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del

registro de la marca "BELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada por COBoE S.A.--

Art.Ie

Art.2e

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución No 320 de fecha 23 de enero de 2024 dictada por la

Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca
UBELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 05, Expediente No

81018/2020, solicitada a nombre de COBOE Sá. -----------:------------

Arr.3e NOTIFÍQUESE. ----------

Cristaldo

Inetal Intetina
de Prooicdad Indu¡tri¡l
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ResoruciónNo Üü #'i
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 460 DE FECHA l8 DE JULIO DE hOL3,DICIADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE.DE SOLTCITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 7593712021A NOMBRE DE

Asunción, 2 B 0[T 2021,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BANCO RIO
S.A.E.CA. en contra de Ia Resolución N" 460 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de2023 se presenta el representante convencional de BANCO RIO S.A.E.CA
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 460 de fecha 18 de julio de 2023, dictada
por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 03 de agosto de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024, el representante convencional de BANCO RIO S.A.E.C.A.

expresó agravios; en fecha 03 de abril de 2024 el representante convencional de GRUPO AVSOL S.A.

contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)No existe ninguna posibilidad de confusión entre
las marcas RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA solicitada en la clase j5, y BANCO RIO, registrada en la clase
35 y 36, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por la mismas.../... La
marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación
marcaria, por ende no se encuentran sufrcientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente jusüficar
su rechazo.../... Sería absurdo suponer que la persona que pretende adquirir un servicio denominado RIO
SUPERMERCADO se confunda y asocie con un servicio del BANCO RIO y viceversa.../... Aunque las
denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda
posibilidad de confusión.../... En el plano gráfico haciendo una comparación de las etiquetas es evidente las
diferencias exrsfentes entre las mismas, la etiqueta del solicitante es original y novedosa.../.- Esta Dirección
concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BANCO RIO S.A.E.C.A. y manifiesta: "(..) En vista
de que mi mandanfe es un gran banco de plaza, es innegable la notoriedad que ha adquirido su marca
BANCO RIO registrada anteriormente que la solicitada, en la misma clase.../... El inferior no ha tenido en
consideración el caracter de marca notoria que goza la ,arca BANCO RIO y reofrzada protección ante casos
de marcas semejantes que puedan ocasionar un riesgo de confusión, asociación o dilución de la
distintividad.../... Conteniendo la marca solicitada varias semejanzas con la de mi principal y pretendiendo
proteger servicios relacionados, de ser concedida indefectiblemente se desvirtuará la protección de los
derechos de mi principal y no solo ocasionaria un daño a mi principal y al consumidor quien se verá
engañado en su buena fe.../... El comprador real o potencial corre el riesgo de asociar la marca RIO
SUPERMERCADO con la reconocida empresa BANCO RIO puesto que podrá creer que los servicios
ofrecidos con la marca RIO SUPERMERCADO constituyen nuevos servicios lanzados por mi represen.
comercializados bajo esa marca, que casualmente es semejante no solo a la marca notoria y

abg.
Directo
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ResoluciónN" 51
poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N" 460 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'7593712021A NOMBRE DE
GRUPO AVSOL S.A.---------

BAMCO RIO SAECA, sino que tambien semejante a los productos ofrecidos con sus servicios.../... La

coexistencia de las marcas en pugna ocasionarÍa un perjuicio en la reputación de la marca de mi principal
ya que se darÍa una asociación indeseale y pérdida de prestigio.../... Por tanto, en base a los argumentos
expuestos, a la la Señora Directora peeticiono revocar la resolución recurrida.

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado

desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales

consumidores.----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características
típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados

en su conjunto.----------

Que, del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia
existente entre las mismas:

RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA

BANCO RIO

(marca sohcitada), y
(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente. Se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna no se

leen de la misma manera, siendo fonéticamente disÍmiles, y no representan la misma idea conceptual.--------

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 glAsg-3ó comprende: "servicios prestados por instituciones
bancarias, tales como análisis financiero, arrendamiento con opción de compra fieasingl / arrendamiento
financiero; asesoramiento sobre deudas; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; servicios de
banco hipotecario; emisión de bonos de valor; servicios de caja de ahorros; servicios de caución; concesión
de descuentos en establecimientos asociados de terceros mediante una tarjeta de miembro; consultoria
financiera; consultoría sobre seguros; corretaje; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de seguros;
corretaje de valores; corretaje de valores bursátiles; corretaje de acciones, bonos y obligaciones;
cotizaciones en bolsa; servicios de depósito en cajas de seguridad; depósito de valores; descuento de
facturas [factoraje]; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; servicios
servicios de frnanciación; fondos mutuos de inversión; gestión financiera; gestión financi

Cristaldo
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Resolución N"_-o 
.

"ri

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'460 DE FECHA 18 DE IULIO DE}O¿3,DISIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE
LA MARCA ',RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 7593712021A NOMBRE DE
GRUPO AVSOL S.A...--..--..

reembolso para terceros"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virfud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna re comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
pacífica entre las marcas RIO SUPERMERCADO y BANCO RIO.---------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, en cuanto al otro registro de la
oponente, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 35, el solicitante pretende cubrir Seruicios de abastecimiento fara terceros
(Supermercado\ administración comercial. mientras que la marca oponente cubre Servicios de publicidad
tales como difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario [folletos, prospectos,
impresos, muestrasl, publicidad por correo directo, difusión de material publicitario [folletos, prospectos,
impresos, muestrasl. De lo expuesto se puede concluir que, sr bien Ios signos comparten el mismo
nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las

posibilidades cle confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre
coberturas.

Que, en sÍntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo,
pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por Io que el consumidor no caerÍa en
confusión, al no compartir lugares de venta, y asÍ la coexistencia se vuelve posible. En ese sentido, ni el

consumidor má.s desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de
los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.------------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, adicronalmente, 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 conjunto deja una impresión
siendo asÍ, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en elsig,

ilamela Cristaldo
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Resolución No_

poR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 460 DE FECHA 18 DE JULIO DE ZO¿3,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA'RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CIáSE 35, EXPEDIENTE N'75937/2021A NOMBRE DE
GRUPO AVSOL S.A...---

marca solicitada marca registradatu
a O sUPERtnERC¡.Da

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General

considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna.

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORThNTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 460 de fecha 18 de julio de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
SUPERMERCADO Y ETIQUETA', clase 35, Expediente N" 75937

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

marca "RIO

solicitada a

h-r^ñfittint.,
de ?roPitdrd lsdustrtrt
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Resolución N"

POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AGUAVTVA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 822944,A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE EANEGO SEITZ.-------

Asunción, 2B 0[T 2|,2l+

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en elArt. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 3I de
mai¡o de 202I, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.---

Que, el ;\rt. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Prc,cesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se
encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que
c onsi dere ne ce s ari as.- -

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
"AGUAVTVA" CLASE 32, Acta N" 822944, solicitada a nombre de GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ, y dar
continuidad a su tramitación.--------

POR TANTO, atento a Io brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,

DtREccróN NActoNAL DE

PROPIEDAD
IN'IELECTUAL
PARAGUAY

LA DIF.ECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RES UELVE:

t) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "AGUAVTVA', Acta
N" 822944, CLASE 32, solicitada a nombre de GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ.------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se o. -------------------

a Cristaldo
Genc¡al Interina
I de Propirdad Induruial

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resolución No

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 293D8 FECHA 1I DE MAYO DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE
LA MARCA',ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 62810/2018, SOLICITADAPORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.. -..

Asunción, 2ii,, i:2\

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BITMAIN
TECHNOLOGIES LIMITED; en contra de la Resolución N" 293 de fecha 1l de mayo de 2022, dictada por Ia
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2022 se presenta la representante convencional de BITMAIN
TECHNOLOGIES LIMIED; e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 293 de fecha ll
de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de septiembre de ZOZZ,larepresentante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES
LIMITED expresó agravios; y en fecha 26 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios por parte
del representante convencional de la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA. Esta

Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Cabe resaltar que el ArtÍculo 6 quinquies del
Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que el propietario de
una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantias que esta ley le otorga
(...) 1o cual el oponente no üene ningún registro que lo avale en el pais, teniendo en cuenta la prioridad del
solicitante lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre si.../...

Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las
denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas ANTMINER (solicitada) y
ANTMINER (oponente extranjera), entre las mismas no se aplica la prohibición establecidas en el¿,x. Z de
la Ley 1294/98 inc f en consecuencia no existe ningún impedimento para que la marca solicitada pueda
coexistir pacíficamente con la marca de la oponente ya que la misma es una marca extranjera sin registro en
nuestro país.../... También cabe destacar el Art. 12 de la Ley 1294/98, la prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca (...) en la cual el solicitante tiene la prioridad sobre dicha denominación.../... Por todo
lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED y manifiesta:
"(...) La Resolución claramente ha fallado a la hora de hacer el análisis, obviando la obligación imperaüva de
ejercer todos los actos en buena fe, principio que se refleja no solo en las disposiciones del Código Civil,
sino de la propia Ley N" 1294/98.../... Si bien es cierto que la Ley 1294/98 reconocen en el Art. 12 el derecho de
prelación en base al reconocimiento hecho por la ley a quien solicite a quien solicite primero el registro de
una marca, esto es, la aplicación del principio "primero en el tiempo, primero en el derecho", se reconocen
dos excepciones:l) Derecho de prioridad y 2) Falta de legÍtimo interés.../... El Código Civil en el artÍculo 372

de manera clara determina que: "Los derechos deben ser ejercidos de buena f" (...)...1.. No eal
que, si bien el derecho marcario otorga derecho de prelación al registro de un signo a quiert Io
primero, ello no implica que dicho derecho sea absoluto.../... Ningún derecho puede ser ejerci,

nbg. CI
Di¡ed

I ntetina
lnduy¡ial

luelecuzl
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POR IA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 293D8 FECHA 11 DE MAYO DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA N,ÍARCA "ANTMINER Y ffiQUETA', CLASE 09, EXPEDIENTE N' 628LOl2Ol8, SOLICIADA PORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.--. -

quien lo ejerza no actúe de buena fe..../... Resulta inverosÍmil que el solicitante haya presentado la solicitud
de buena fe, sin tener en miras el deseo de obtener provecho de un signo que evidentemente conocia y
sabia que no le pertenecÍa.../... la prohibición establecida en el artículo 2 (i) calza plenamente a los actos del
solicitante.../... nn base a lo expuesto respetuosamente peticiono oportunamente dictar resolución
haciendo lugar al presente recurso y en consecuencia, revocar la Resolución N" 293/2022

Que, a su vez, la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA contesta la expresión de

agravios y, entre otros argumentos, expresa: "Mi representado es legÍtimo titular de las solicitudes de

registro de las marcas ANTMINER c/ases 09 y ANTMINER clase 35las cuales fueron previamente solicitadas
a las marcas de la contraparte (02/08/2018), como bien se podrá constatar en el sistema informático.../... Mi
representado goza del derecho de prelación de sus marcas ANTMINER clase 09 y 35.../... ta marca oponente
no se encuentra registrada en Paraguay.../... Pn relación a la marca oponente, fueron solicitadas
posteriormente a las marcas de mi representado. En efecto dichas solicitudes aún no se encuentran
registradas en nuestro paÍs../... Se trata de marcas extranjeras que no tienen prioridad en nuestro paÍs.../... No
caben dudas de que las solicitudes de mi representado cumplen con los requerimientos de nuestra Ley
1294 de Marcas y que la contraparte no tiene argumentos válidos para impedir el registro de las marcas de
mi mandante.../... Por tanto, respetuosamente peticiono REVOCAR en todas sus partes, la resolución N"
293/2022.---

ue, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ANTMINER Y ffiQUETA" (solicitada en clase 35) y "¡q1¡u11¡r*"
(marca extranjera/solicitud posterior en la clase 09 y 35).

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de Ias denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser

asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
"ANTMINER " y la marca oponente "ANTMINER ", se advierte que en la denominación cuyo registro se

solicita se reproduce Íntegramente a la marca oponente.-

ANTMINER
ANTMINER

(marca oponente ochanjera)
(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "ANTMINER es una marca notoria.../...
identifica a hardware de minerÍa de criptomonedas.../... se encuentran entre los mejores procesadores para
mineria de BITCOIN en el mundo". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el
Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Ias llamadas marcas notorias .../...

oueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están reg!:;tradas kxcepción al principio de

-

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relación (excepción al principio de especialidad).1

Que, asÍ también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas"
marcas notorias: "Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran

: ;icc:.ir.6cnerel dr propi,hd 
hautriat

.-.: ,: \acro¡¡l de propicúadlnrelccrual

I "DERECHO PAMGUAYO DE MARCAS" - carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 - pag. 193.
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POR I.,q. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'293 DE FECHA 1I DE MAYO DE2022, DICTADA POR I..A
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 62810/2018, SOLICITADAPORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.. - -.

del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto. con la finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los
¡ntereses del público consumidof'2 y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar
Ia calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: %a anügüedad de la marca, un
empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera ANTMINER, tenemos que: 'Desde su fundación en
2013, BITMAIN es el principal fabricante mundial de servidores de minerÍa de moneda digital a través de su
marca ANTMINER, que ha mantenido durante mucho tiempo una participación en el mercado mundial y
una posición de liderazgo en tecnologÍa, prestando seruicios a clientes en más de 100 países y regiones. El
centro de I+D de la empresa está situado en Singapur y cuenta con múltiples sucursa/es y filiales en todo el
mundo, entre las que se incluyen, entre otras, Hong Kong, Estados LJnidos, Malasia, Kazajistán, Emiratos
Árabes lJnidos, Lituania y Paraguay.'. Q,r", en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es

una marca intensamente utilizada, de gran difusión y gozadel carácter de notoria.-

Que, encontramos además en Ia doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirÍan una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las

siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusión ... Confusión entre froductos :¡ servicios: IJn servicio de reparación de
televisores por su relación intima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos
son confundibles...

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera
que Ia misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no pueden
constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho
conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legÍtimo
interés o oor ouien conocia o debiera conocer qgte el signo pertenecÍa a un tercero:." ------------

-

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de ANTMINER, es decir, sin otro elemento
distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible
uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita Ia viabilidad de su registro en esas condiciones.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, de

magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además,

': "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
r https ://rvrvrv.l¡itnlain.conri
4 "DERECHo DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 293 DE FECHA II DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',ANTMINER Y mQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 62810/2018, SOLICITADAPORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.-.. -

cuanto a la clase y a los productos cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca
notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y

corresponde revocar Ia resolución recurrida

f;#fnrffi
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Art.2e

Resolución.'-0-8 z-
LP

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 293 de fecha Il de mayo de2022 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ANTMINER Y
ETIQUETA", clase 09, Expediente N" 628lOl2OL8, solicitada por la firma ADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.-.. -

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución *'-&,
POR r,q. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'565 DE FECHA 13 DE IULIO DE2022, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEI.MÉ DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',ANTMINERY ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N" 6281U2018, SOLICnADA PORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.- - -.

Asunción, 2l i,i 2Ij2L

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BITMAIN
TECHNOLOGIES LIMITED; en contra de la Resolución N" 565 de fecha 13 de julio de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de BITMAIN
TECHNOLOGIES LIMITED; e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 565 de fecha t3

de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de abril de 2023, la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES

LIMITED expresó agravios; y en fecha 20 de diciembre de 2023,fue contestada la expresión de agravios por
parte del representante convencional de la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA. Esta

Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Cabe resaltar que el ArtÍculo 6 quinquies del
Convenio de Paris y reconocido en elArticulo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que el propietario de
una marca de productos o servicios inscripta en el ertranjero, gozará de las garantias que esta ley le otorga
(...) 1o cual el oponente no tiene ningún registro que lo avale en el paÍs, teniendo en cuenta la prioridad del
solicitante lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.../...

Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un anáhsis minucioso entre las

denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas ANTMINER (solicitada) y
ANTMINER (oponente extranjera), entre las mismas no se aplica la prohibición establecidas en el Art. 2 de
la Ley 1294/98 inc f en consecuencia no existe ningún impedimento para que la marca solicitada pueda
coexistir pacificamente con la marca de la oponente ya que la misma es una marca extranjera sin registro en

nuestro país.../... También cabe destacar el Art. 12 de la Ley 1294/98, la prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca (...) en la cual el solicitante üene la prioridad sobre dicha denominación.../... Por todo
lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED y manifiesta:

"(...) La Resolución claramente ha fallado a la hora de hacer el análisis, obviando la obligación imperaüva de
ejercer todos los actos en buena fe, principio que se refleja no solo en las disposiciones del Código Civil,
sino de la propia Ley N' 1294/98.../... S¡ bien es cierto que la Ley 1294/98 reconocen en el Art. 12 el derecho de
prelación en base al reconocimiento hecho por la ley a quien solicite a quien solicite primero el registro de

una marca, esto es, la aplicación del principio "primero en el tiempo, primero en el derecho", se reconocen
dos excepciones:t) Derecho de prioridad y 2) Falta de legíümo interés.../... El Código Civil en el artÍculo 372

de manera clara determina que: "Los derechos deben ser ejercidos de buena fe (...).../.. ¡tto de
'araque, si bien el derecho marcario otorga derecho de prelación al registro de un signo a

primero, ello no implica que dicho derecho sea absoluto.../... Ningún derecho puede

Abg Pamela Cristaldc
Ditectora Gencral Interina

oi'.i,riiiii.,J¿, i,i,ir,aii rii,',i,r
0iretció¡ N¡donll de Propirdad lntlccturl
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ResoluciónN' :+

POR lá, CUAL SE REVOCA L¿. RESOLUCIÓN N" 565 DE FECHA 13 DE IULIO DE2022, DICTADA pOR LA
OMECCTÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEI.MÉ DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANTMINERY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 6281U2018, SOLICITADA pORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA -. -.

quien lo ejerza no actúe de buena fe..-./... Resulta inverosímil que el solicitante haya presentado la solicitud
de buena fe, sin tener en miras el deseo de obtener provecho de un signo que evidentemente conocia y
sabÍa que no le pertenecía.../... la prohibición establecida en el artÍculo 2 (i) calza plenamente a los actos del
solicitante.../,. en base a lo expuesto respetuosamente peticiono opoftunamente dictar resolución
haciendo lugar al presente recurso y en consecuencia, revocar la Resolución N" 565/2022

Que, a su vez, la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA contesta la expresión de
agravios y, entre otros argumentos, expresa: "Mi representado es legÍtimo titular de las solicitudes de
registro de las marcas ANTMINER clases 09 y ANTMINER clase 35 las cuales fueron previamente solicitadas
a las marcas de la contraparte (02/05/2OlS), como bien se podrá constatar en el sistema informático.../... Mi
representado goza del derecho de prelación de sus marcas ANTMINER clase j5 y 09.../... La marca oponente
no se encuentra registrada en Paraguay.../... En relación a la marca oponente, fueron solicitadas
posteriormente a las marcas de mi representado. En efecto dichas solicitudes aún no se encuentran
registradas en nuestro paÍs../... Se trata de marcas extranjeras que no tienen prioridad en nuestro pais.../... No
caben dudas de que las solicitudes de mi representado cumplen con los requerimientos de nuestra Ley
1294 de Marcas y que la contraparte no tiene argumentos válidos para impedir el registro de las marcas de
mi mandante.../... Por tanto, respetuosamente peticiono REVOCAT en todas sus partes, la resolución N"
s65/2022.---

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ANTMINERY ffiQUETA" (solicitada en clase 35) y "ANTMINER"
(marca extranjera/solicitud posterior en la clase 09 y 35).

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si Ia percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra, En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
"ANTMINER " y la marca oponente "ANTMINER ", se advierte que en la denominación cuyo registro se

solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente.-

AAITMINER

ANTMINER

(marca oponente ortranjera)
(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "ANTMINER es una marca notoria.../...
identifica a hardware de mineria de criptomonedas.../... se encuentran entre los mejores procesadores para
mineria de BITCOIN en el mundo". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el
Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Zas llamadas marcas notorias .../...

oueden ser defendidas exitosament

-

territorialidad,\ y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relación (excepción al principio de especialidad¡.t -------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de
marcas notorias: " Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de

a las

goza

' "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 - pag. t93.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'565 DE FECHA 13 DE IULIO DE2022, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEI.TTÉ DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANTMINERY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 6281U2018, SOLICnADA PORADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA. - -. -

del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el coterio es riguroso o más estricto. con la finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los
intereses del público consumidof'z y en este sentido Ia casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar
la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un
empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd'. En el caso de autos, además de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera ANTMINER, tenemos que: 'Desde su fundación en
2olj, BITMAIN es el principal fabricante mundial de seruidores de mineria de moneda digital a través de su
marca ANTMINER, que ha mantenido durante mucho tiempo una participación en el mercado mundial y
una posición de liderazgo en tecnología, prestando servicios a clientes en más de 100 paÍses y regiones. El
centro de I+D de la empresa está situado en Singapur y cuenta con múltiples sucursa-les y filiales en todo el
mundo, entre las que se incluyen, entre otras, Hong Kong, Estados Llnidos, Malasia, Kazajistán, Emiratos
Árabes Unidos, Lituania y Paraguay.'. Qr..,", en base a lo mencionado, tenemos que Ia marca oponente es

una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las

siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusión ... Confitsión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de
televisores por su relación intima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos
son confundibles...

'Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera
que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no pueden
constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen suscepübles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho
conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legÍtimo
interés o oor ouien conocia o debiera conocer aue el sisno oefienecia a un tercero:." ------------

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de ANTMINER, es decir, sin otro elemento
distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible
uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud sufici
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables.

'"DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledo Perot,2017
I httns://rvu'ri,.bitnlain.corr,/
4 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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Resoluciónr.r'-f)-ü 34
poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 565 DE FECHA 13 DE IULIO DE2022, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIEI.ITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 6281I/2018, SOLICITADA POR ADELKIS
MARTIN GONZALEZ IBARRA.--.

cuanto a la clase y a los productos cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca

notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y

corresponde revocar la resolución recurrida

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 565 de fecha i3 de julio de2022 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ANTMINER Y
ETIQUETA", clase 35, Expediente No 6281U2O18, solicitada por la firma ADELKIS

MARTIN GONZALEZ IBARRA.-.-. -----------:JJJ--

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula. -.1- 7----,
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Resolución No_

POR I.A CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N" TS}DEFECHA 04 DE OCTUBRE DEaO¿S,DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
Iá, MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE N4AR COCO LECHE DE COCO y mQUETA',, CIáSE 03,
EXPEDIENTE N' 10766 8/202I, SOLICITADA POR TROVATO C.I.SA.

Asunción, li0[T Z02l+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.SA.
contra la Resolución N' 752 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; -- ------ --- -

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TROVr\TO C.I.SA.
e interpone recurso de apelación en contra de Ia Resolución N'752 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVATO CJ.Sá" expresó
agravios; y en fecha 13 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 22 de mayo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las

mismas UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA (solicitada) y
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP

CLASICO ANTIBACTERIAL (registrada), no podrán coexistir debido a la notoria semejanza en sus etiquetas,
lo que podría inducir a error .../... las marcas enfrentadas pretender identifiicar los mismos productos de la
clase 03, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión .../... el diseño gráfico de un coco partido en

dos es un elemento clave en la presentación de estos jabones, y su similitud en ambas etiquetas es

innegable ..,/... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida por corresponde así en

derecho".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las marcas deben ser cotejadas en.sus

conjuntos y no en un elemento de uso común como lo es la figura del COCO PARTIDO presente en ambas

etiquetas y menos aún en la palabra COCO .../... en conjunto, las marcas son distinguibles, sólo tienen en

común la palabra COCO en tipografía diferente, pero ella no puede ser considerada marca y por tanto no es

propiedad de ningún titular, existen un sinfÍn de marcas que contienen la gráfica del COCO PARTIDO en

sus etiquetas y no por tal motivo son asociados a una misma fitente".

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La parte
solicitante utilizó una imagen similar del coco partido utilizado por mi mandante en su logotipo, existiendo
diversas formas de aplicar una imagen como la del coco .../... en el logotipo podemos apreciar que uülizaron
una posición similar .../... coincidentemente la palabra COCO se encuentra sobresaliendo de igual manera

que en la etiqueta de mi cliente; debemos mencionar la similitud en cuanto a la tipografia.../... ambar marcas

fueron solicitadas en la misma clase 03, cubriendo los mismos productos .../... lo realizado por el solicitante
constituye un acto viciado de mala fe". ----'-----

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V )XPRoPTEDAD
\? INTELECTUAL

PARAGUAY

tY ^\ GOBIERNOonl. I PARAGUÁI

Resorución ,*o_ü%'$*" 
LTAY RE KLIAI

poR Lá, cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' TIIDEFEcHA 04 DE ocruBRE DEzoz3,DIgrADA poR t-A,
prRncctóN DE ASUNToS MARcARIos Lmcrosos EN EL EXpEDTENTE DE soLrcITUD DE REGrsrRo DE
tá. MARcA "uNA INNovADoRA cREAcróN nr MAR coco LEcHE DE coco y ETIeuErA", ct-A,sE 03,
EXPEDIENTE N' 10766 8/202I, SOLICITADA POR TROVATO C.I.SA.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "UNA INNOVADORA
CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA" y la marca oponente "GRUPO CAVALLARO.
coco cAvALIARo. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASTCO
ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de nueve
vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparlen el vocablo COCO, el
mismo deviene irrelevante al ser de uso común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo
fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmente
disÍmil.

UNAINNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO YETIQUETA (solicitada), y
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. IABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP.

CLASICOANTIBACTERLALYETIQUE"IA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACTÓN OE MAR COCO
LECHE DE COCO Y ETIQUE-IA (solicitada), y GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALI ARO. IABON DE
TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL (base de oposición), se

comparte el vocablo "COCO', existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares.
En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se
encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N'471409 a nombre de CHANEL SARL;IABON
DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N' 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad
Anonima.; COCOA BEACH, clase 03, Registro N' 579638 a nombre de ALGABO S.A.; extremo que demuestra
la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente elArt. 16 de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actualya cuenta
con las marcas registradas MA& clase 03, Registro N' 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N. 501293;
MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N' 555174; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante
"MAR", y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de
otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que si bien existen algunos
elementos en común, los mismos son de uso común en la clase 03. La imagen de un coco se utüza
comúnmente en productos de esta categorÍa porque el coco es el ingrediente princtpal o un
destacado en muchos productos de jabón y cuidado personal. Mostrar el coco en lq.etiqueta
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Resorución.'-G-& :$ 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" TS}DEFECHA 04 DE OCTUBRE DEIOI3,DICTADA POR T.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO y ETIQUETA", CIA.SE 03,
EXPEDIENTE N' 107668/202I, SOLICMADA POR TROVATO C.I.SA.

fácilmente en esta clase de productos. Esto hace que la imagen del coco sea más funcional y descriptiva que
distintiva, dado que describe una caracterÍstica esencial del producto. La figura de un coco en los envases
de jabones y productos de la clase 03 es un elemento de uso común que no se asocia exclusivamente con
ninguna marca, sino con el tipo de producto y sus ingredientes. Visto en conjunto, y desechando el
elemento de uso común, ambas presentan colores disímiles en la etiqueta, y por un lado la solicitada se

compone de la denominación "Mar" y la marca oponente de la denominación "Cavallaro", slendo
diferenciables una de otra como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada marcabase de rechazo

S.#o@},

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución
recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N'752 de fecha 04 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.le

Art.2e

Art.3s

ORDENAR la prosecución
INNOVADORA CREACIÓN ]

N" 107ó68/2021, solicitada a

de trámites de la solicitud de registro de la marca "UNA
DE MAR COCO LECHE DE COCO YETIQUETA", clase 03, Acta
nombre deTROVATO C.I.SA. ----z

[0[0 E
(:rcf"'¿ú

..§ffi*-*

NOTIFÍQUESE por Cédula.
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Resolución N"_

POR I.A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 786 DE FECHA 1I DE OCTUBRE DE 2023, DICIADAPOR
LA DIRECCIÓN PE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)", CLASE 03, EXPEDIENTE N'
881 86 I aOZI,SOLICTTADA POR TROVATO C.LS.A"

Asunción, 310[1 TlZl+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CAVr\LLARO
S.A.C.E.I. contra la Resolución N'786 de fecha II de octubre de2023, dictadaporlaDirección deAsuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de CAVr\LLARO
SA.C.E.I. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 786 de fecha ll de octubre de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2l de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 18 de marzo de 2024, el representante convencional de CAV¡\LLARO SAC.E.I. expresó
agravios; y en fecha 02 de julio de 2024,fue contestada Ia expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 03 de julio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las
mismas MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan) (solicitada) y GRUPO CAVALLARO.
COCO CAVALLARO. TABON DE TOCADOR NATURAL. NAruRAL BEAUTY SOAP. CLASICO
ANTIBACTERIAL (registrada), existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el
mismo radical de uso común COCO, en su conjunto son plenamente diferenciables .../...la denominación
COCO, debido a su uso común en la industria de jabones y otros menesteres, puede ser utilizado por
múltiples empresas y no puede ser monopolizado .../... la marca solicitada va acompañada del slogan EL
ANTIBACTERIAL NATURAL, alejando aún más cualquier posibilidad de confusión .../...las denominaciones
predominantes son MAR y CAVALLARO .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición
deducida".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las marcas en pugna fueron
solicitadas en la misma clase 0i, en la cual mi cliente tiene registrada la marca para "Exclusivamente
jabones" .../... al realizar el cotejo podemos verificar que la maÍca solicitada se encuentra totalmente incursa
dentro de la marca registrada por mi mandante, ambas comparten las mismas palabras coincidentemente
en el mismo orden, es así que vemos prácticamente al inicio la palabra COCO y al frnaLizaTANTIBACTERIAL
NATURAL .../... lo realizado por el solicitante constituye un acto viciado de mala fe". ---------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Eltermino
COCO ha pasado al uso común para distinguir los jabones, clase 3 .../... a simple vista se aprecian las
diferencias que integran a cada una de las marcas en pugna y es esta primera impresión la que queda ante
los ojos del consumidor, además de ser un signo debil conformado por un término de uso común, COCO
.../... la apelante solo pretende ejercer un monopolio ilegal sobre ciertos términos que son
rubro .../... mi representada es titular de la marca MAR ANTIBAC con lo cual, sólo las

aldo

ial Intetine
ad industrial

NATURAL coinciden en las marcas en pugna pero las mismas no son suficientes
\$Llv'"-- -r rll

I ¡tclectual
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Resorución-'O$ 5 6
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' 786 DE FEcHA ll DE ocruBRE DE 2023, DIcTADA poR
LA DIREcctóN op AsuNTos MARcARros LITIGIosos EN EL ExpEDTENTE DE soLrcITUD DE REGrsrRo
DE L4. MARCA "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)", CLASE 03, EXPEDIENIE N'
887 8 6 I 2O2L, SOLICITADA POR ]n'OVATO C.I.S A.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no srmultánea y, el resultado que arroje la vrsión en conjunto es el

criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MAR COCO EL
ANTIBACTERLAL NATURAL (marca slogan)" y la marca oponente "GRUPO CAVALLARO. COCO
CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERI"AL Y
ETIQUETA', se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de cinco vocablo mientras que la
oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten algunos vocablos, los mismos devienen
irrelevantes al ser de uso común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en
general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva
que generan ambas es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmente disÍmil.

N,ÍAR COCO EL ANTIBACTERLAL NATURAL (marca slogan) (solicitada), y
GRUPO CAVALIáRO. COCO CAVALIáRO. JABON DE TOCADOR NATT.JRAL. NATURAL BEAUTY SOAP.

ct -Astco ANTIBACTERTAL Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NAIURAL
(marca slogan) (solicitada), y GRUPO CAVALIARO. COCO CAVALLARO. IABON DE TOCADOR NATLJRAL.
NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL (base de oposición), se comparten los vocablos
"COCO", "NATURAL" y "ANTIBACTERIAL" existen otras marcas registradas que cuentan con
denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N'471409 a nombre de
CHANEL SARL; IABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N'438703 a nombre de Inca Industrial Y
Comercial Sociedad Anonima.; NATURAL CFIARM, clase 03, Registro N" 501174 a nombre de Dora Carolina
Chamorro Busto; NATURAL SOL, clase 03, Registro N" 445489 a nombre de Natura Cosmeticos S/a;
FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERLAL, clase 03, Registro No 475887 a nombre de
Colgate-palmolive Company;ANTIBAC, clase 03, Registro N' 537949a nombre de TROVATO C.l.S.A.; extremo
que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la
marca oponente pretender utilizar con exclusividad vocablos con los cuales ya coexiste previamente. -------

Que, siendo asÍ, los vocablos "COCO",'NATURAL" y "ANTIBACTERIAL" devienen irrelevantes para el
cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados
Iibremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la
Ley N' 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los
elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas MA& clase 03, Registro N' 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N" 501293;
MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N" 555174; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo
"MAR', y en la misma clase 03; por Io que la solicitud en curso, senclllame

ec{of ¡ qeñl:'Jl lntenna
i.á¡ C cnei¡i'dr P r opiedad I ndu¡r¡i¡l

iór liacionrl de Propird¡d Intekctu¡l

otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de
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Resolución N"_

PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 786 DE FECHA lt DE ocruBRE DE 2023, DICTADA poR
LA DIF.ECCIÓN PE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "MAR COCO EL ANTIBACTERLAL NATURAL (marca slogan)', CLASE 03, EXPEDIENTE N'
887 86 IaO¿I,SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

Art. le

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 786 de fecha lI de octubre de2023 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "MAR COCO
EL ANTIBACTERIAL NATUML (marca slogan)", clase 03, Acta N' 8878612021, solicitada a

nombre de TROVATO C.LS.A.

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula, -----------
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PoR LA cuAL sE coNFIRMA L-A, RESoLUcTóN N' 787 DE FEcHA ll DE ocruBRE DE 2023, DIcTADApoR
I-A DIREcctóN pg ASUNTos MARcARros Lmclosos EN EL EXpEDTENTE DE sol-rcmuD DE REGrsrRo
DE LA MARCA "MAR COCO", CIá,SE 03, EXPEDIENTE N' 88784/2021, SOLICTTADA PORTROVATO C.I.SA --

Asunción, 3 i T 2021r

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CAV.¡\LIARO
SAC.E.I. contra la Resolución No 787 de fecha tl de octubre de2023, dictadaporlaDirección deAsuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de CAVr\LIARO
SA.C.E.I. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 787 de fecha 11 de octubre de2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 2l de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 18 de marzo de 2024, el representante convencional de CAVr\LLARO SA.C.E.I. expresó
agravios; y en fecha 02 de julio de 2024,fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 03 de julio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "N cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las
mismas MAR COCO (solicitada) y COCO CAVALLARO (registrada), en conjunto existen diferencias en los
aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso común COCO, en su conjunto son
plenamente diferenciables .../... la denominación COCO, debido a su uso común en la industria de jabones y
otros menesferes, puede ser utilizado por múltiples empresas y no puede ser monopolizado .../... las
denominaciones predominantes son MAR y CAVALLARO .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la
oposición deducida".

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Las marcas en pugna fueron
solicitadas en la misma clase 0i, en la cual mi cliente tiene registrada la marca para "Exclusivamente
jabones" .../... al realizar el cotejo podemos verificar que ambas marcas están compuestas por la misma
canüdad de palabras y la coincidente utilización de la palabra COCO que se encuentre registrada
previamente por mi cliente .../... lo realizado por el solicitante constituye un acto viciado de mala fe". ---------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresar "El termino
COCO ha pasado al uso común para distinguir los jabones, clase 3 .../... a simple vista se aprecian las
diferencias que integran a cada una de las marcas en pugna y es esta primera impresión la que queda ante
los ojos del consumidor, además de ser un signo debil conformado por un término de uso común, COCO
.../... la apelante solo pretende ejercer un monopolio ilegal sobre ciertos términos que son comunes en el
rubro .../... la marca solicitada reproduce sus propias marcas muy conocidas MAR a la cual se ha añadido el
termino de uso común COCO".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea

Resolución-'$e ,5 ?

deben ser analizadas en su conjunto,

0(
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y, el resultado que arr6jffi[sión en
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Resoluciónlr-(I&

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á. RESOLUCIÓN N' 787 DE FECHA II DE OCTUBRE DE 2023, DICTADAPOR
I.A, DIRECCTÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá. MARCA "MAR COCO", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 88784/202I, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. --

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MAR COCO" y la marca
oponente "COCO CAVALIARO", se evidencia que ambas están compuestas por dos vocablos y que si bien
es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "COCO", el mismo devrene
irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las

desinencias MAR vs CAVALLARO, los cuales son totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se

genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. --------

MAR COCO (solicitada), y
COCO CAVALLARO (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones MAR COCO (solicitada), y COCO CAVALLARO
(base de oposición), se comparte el vocablo "COCO", existen otras marcas registradas que cuentan con
denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informátrco de la
Institución, también se encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N'471409 a nombre de

CHANEL SARL; IABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N'438703 a nombre de Inca Industrial Y
Comercial Sociedad Anonima.; COCOA BEACH, clase 03, Registro N' 579638 a nombre de ALGABO S.A.;

extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el

titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, siendo así, el vocablo "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. i6 de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta
con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N' 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N' 501293;

MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N' 555174; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta
con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante
"MAR', y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de
otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación del vocablo de uso común "coco", cabe
mencionar que dicho vocablo a su vez constituye un vocablo descriptivo para la clase 03 que abarcan
productos tales como jabones, champús, lociones, cremas y otros productos de limpieza y belleza, siendo el
coco un producto natural ampliamente conocido por sus usos en la industria cosmética y de cuidado
personal uülizado como ingrediente principal o destacado por sus propiedades nutritivas, hidratantes y
limpiadoras

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, co nfirmar la
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poR tá, cuAL sE coNFIRMA rá, RESoLUctóN N'787 DE FEcHA ll DE ocruBRE DE 2023, DICTADApoR
LA DIREcctóN oE ASUNToS MARcARros Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE soI-rcrruD DE REGIS'IRo
DE LA MARCA "MAR COCO", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 88784/2021, SOLICITADA PORTROVATO C,IsA ..

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 787 de fecha ll de octubre de 2023 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "MAR COCO",
clase 03, Acta No 887841202I, solicitada a nombre deURÓEIbQ.I.S.4ro-

NOTIFÍQUESE por Cédula. -------:.

Dill*ora Gcnc¡ na

Gcneral de ffidad lnduitriai



DIRECCIóN NACIONAL DE( ,:'Í, PRoPTEDAD
\,r-q INTELECTUAL

PARAGUAY

GOBIERNO ou. I PARAGVÁI
PARAGUAY I REKUAT

Resolución*'-* *, $ ts
poR LA cuAL sE coNFIRMA r¿, RESoLUCTóN N' 887 DE FEcHA 14 DE sEpTTEMBRE DEzozz,DIgtADA
poR LA nmucclóN DE ASUNTos MARcARIos Lmcrosos EN EL ExpEDTENTE DE solrcrruD DE
REGISTRO DE LA MARCA "NORDIC NATURALS", CLASE 05, EXPEDIENTE NO 6862912OL9, SOLICNADA POR
NORDIC NATURALS, INC.----. -- -

Asunción' 3'' ?ii?l+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NORDIC
NATURALS, INC. contra la Resolución N" 887 de fecha 14 de septiembre de2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de NORDIC
NAIURALS, INC. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N' 887 de fecha 14 de
septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

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

Que, en fecha 02 de enero de 2023, el representante convencional de NORDIC NATURALS, INC.
expresó agravios; y en fecha 13 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección
llamó autos para resolver en fecha 0I de agosto de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 887 de fecha 14 de septiembre de 2022 considera: "N realizar el cotejo de las
marcas en pugna, se puede apreciar a simple vista que entre las marcas existe semejanza en el aspecto
denominativo, al prinunciarlas NORDIC NATURALS - NORDIC, se notan los parecidos fonéticos, comparten
el primer elemento NORDIC, el cual es preponderante.../... ambas amparan productos de la misma clase y se
dirigirán al mismo sector .../... esta Dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada
procedente': -------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "Mi
mandante posee un derecho adquirido sobre la denominación NORDIC .../... entre las marcas NORDIC
(oponente) y NORDIC NATURALS (marca de mi mandante) si exlste una notoria semejanza en el aspecto
denominativo, pues la solicitud de registro depositada por la oponente corresponde a una copia fial de la
marca NORDIC de mi mandante .../... la marca NORDIC NATURALS ya se encuentra registrada a favor de mi
mandante en numerosos paises del mundo .../... la solicitud de registro corresponde prácücamente a la
totalidad de su nombre comercial".

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La marca
NORDIC (oponente) y NORDIC NATURALS (solicitada) son visualmente muy similares, el complemento
NATLIRALS no aporta ningún tipo de distintividad .../... la solicitud ha sido depositada en la clase 05, por lo
que los productos ofrecidos por el solicitante son los mismos a los de clase de la marca oponente, clase O5

.../... la marca NORDIC ha sido registrada en el extranjero, por lo que queda evidenciado el mejor derecho
que mi mandante posee sobre la marca NORDIC, siendo que mi representada ya había obtenido el registro
de su marca en elextranjero en elaño 1998, muchos años antes que NORDIC NATURAL,$ INC.'i

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso int
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "NORDIC NATURALS" (solicitante) y "NO

:iiedad Inrtlccrual
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 887 DE FECHA 14 DE SEMEMBRE DE 2022, DI TADA
POR I¿. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE I.Á, MARCA "NORDIC NATURALS", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 68629/2019, SOLICITADA POR
NORDIC NATURALS, INC....--.--

Que, en primer término, esta dependencia adminlstrativa considera que la denominación solicitada
NORDIC NATURALS, resulta indudablemente evocadora de la solicitud de marca de la oponente NORDIC.
Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sÍ,

asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación
doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto
determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se
ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedexe'...", "es correcto, por tanto, valorizar la
importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
"decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de
Ios productos. "r-----------

Que, la oponente basa su oposición en la marca NORDIC, la misma fue presentada en fecha 16 de
mayo de 2019, con anterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 2l de agosto de 2019.
Recordemos que el artÍculo 12' de la Ley N' 1294198 expresa: "La prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad
Industrial". Siendo asÍ, resulta claro, que la firma oponente es quien tiene la prioridad para la obtención del
registro de su marca en el Pais.--

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitante no
reúne los requisitos necesarios y al no contar con la prioridad de su solicitud, no posee herramientas
suficientes para prosperar ante la solicitud oponente. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 887 de fecha i4 de septiembre de 2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "NORDIC
05, Acta N" 68629/2019, solicitada a nombre de NORDIC

, clase

tdra Uenli
G rC lndusrriai

rltcltiiN¡cionll de

I Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
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Resoluciónll"O&

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1354 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEaOLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE Lq, MARCA "ROSUNOVA" CLASE 05, EXPEDIENTE N' 105979/202I, SOLICITADO POR
LUMINOVA PHARMA CORPORAflON GmbH.

Asunción, 3 1 0[T 2021+

MSTO: El recurso de apelación rnterpuesto por el representante convenclonal de la firma
IABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCTAL E INDUSTRIAL SA. contra la Resolución N' 1354 de
fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCLAL E INDUSTRIAL SA. e interpone recurso de
apelación contra la Resolución N" 1354 de fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos.

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 28 de abril de 2023, el representante convencional de LABORATORIO DE PRODUCTOS

ETICOS COMERCLAL E INDUSTRIAL SA. expresó agravios; y en fecha 04 de octubre de 2023, fue
contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha l0 de octubre de

2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Se promueve oposición contra la sohcitud de registro de
marca ROSUNOVA clase 05, en base al registro de la marca ROSUMIBE, clase 05 .../... puesto que los
productos de la clase 05 se expiden bajo receta, por medio de profesionales, no cabria hablar de confusión
entre productas a adquirirse .../... se ha constatado la coexistencia pacífica de varias marcas registradas a

nombre de diferentes titulares con la terminación ROSU, pudiéndose aplicar la mencionada coexistencia a

la presente solicitud de registro de marca .../... es criterio de esta dirección que la oposición presentada debe
s er d ecl arada impro ced ente ".- - - - - - - - - - -

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Si hacemos la repetición reiterada de
ambas denominaciones deja la impresión de una misma idea en el público consumidor, la marca de mi
mandante perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuesto en lugares de comercialización afines .../... la
marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante en el
mismo orden y secuencia .../... la marca solicitada pretende distinguir todos los productos de la clase 05, tal
como ocurre con la marca registrada por mi mandante ".--------

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: "El conjunto ROSUNOVA

difiere tanto gramatical como fonéticamente de ROSUMIBE. Más aún cuando la marca oponente coexiste

pacÍficamente con otras que resultan aún más similares: ROSUTROPIC, ROSUFEN, ROSUUP .../... resultan
muy diferentes, pues al ser pronunciadas se perciben los sonidos que refuerzan la distinción

nombre comercial de mi representada ROSU-NOVA - LUMI-NOVA". -----.---'----"'

D i rcc tor a GoQ§¿l'rn t:: rt tr a
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iit.,,i¿o lr,i*rf ¿t Propicdad Inteiecrud

pesar de la sílaba inicial compartida .../... la marca solicitada por mi representada guarda
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ROSUNOVA

ROSUMIBE
(solicitada), y
(oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar Ia posible confundibilidad es si extste
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
ROSUNOVA (solicitada), y ROSUMIBE (base de oposición), se comparte el vocablo "ROSU", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: ROSULIB clase 05,
Registro N'423159 a nombre de SCAVONE HNOS. S.A.; ROSUFEN, clase 05, Registro N" 414262 a nombre de
ZODTAC INTERNATIONAL CORPORATION; ROSUQUIM, clase 05, Registro N" 498020 a nombre de QUIMFA
S.A.; ROSUSTAR clase 05, Registro N" 493253 a nombre de SANDOZ AG; extremo que demuestra la
coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el trtular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, elvocablo "ROSU" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el,qrt. 16 de la Ley N'129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

lorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y mencion a "l.Jna

partÍcula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, 'ya que entonces se estarÍa otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raÍz
de uso general o necesario". Por ello, se colige que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna,

ala
ar la

Resorución-.1)_fi r :t
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1354 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE}OL},DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'ROSUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 105979/202I, SOLICMADO POR
LUMINOVA PHARMA CORPOFATION GmbH.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artlficiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ROSUNOVA" y la marca
oponente "ROSUMIBE', se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicrta la desinencia es

disÍmil a la registrada (NOVA vs. MIBE), siendo similar únicamente el vocablo "ROSU", lo cual deviene
irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades
ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ------------

Resolución recurrida.
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Resolución.'$e-.": $
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1354 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE}OL},DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'ROSUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 105979/202I, SOLTCMADO POR
LUMINOVA PFIARMA CORPORATION GmbH.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE 1A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1354 de fecha 06 de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la
"ROSUNOVA" clase 05, Acta N' lO5979l2OZI,
LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. ---

solicitud de registro de la marca
solicitada a nombre de Ia firma

Art.3s NOTIFÍQUESE por Cédula.-- - - -

cié¡ N¡cion¡l dc

Indurtrial

lntrhctual
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 348 DE FECHA 20 DE MAMO DE 2018, DICTADA POR
t.A. DIRECCIÓN OT ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "PLAY TO GO Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N' 216872016, SOLICIIADA pOR
TALISMAN SA. ---------

Asunción, g1gtT Z02l+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MILLICOM
INTERNATIONAL CELLULAR SA. contra la Resolución N" 348 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de MILLICOM
INTERNATIONAL CELLULAR SA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N'348 de
fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, fue acusada la rebeldía del representante
convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado
decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSTDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizadas las marcas PLAY TO GO (solicitada) vs. TIGO
(oponente), esta dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra; difieren
ampliamente en la raiz .../... cabe señalar la coexistencia de la denominación Go a nombre de diferentes
titulares con registro anterior a la solicitada y sin ocasionar ninguna confusión: GO TRAVEL, Registro N'
400120; PSP GO, Registro N" 355784 y TOMTON GO, Registro N'351744 .../... es criterio de esta Dirección no
hacer lugar a la oposición deducidail. ------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca solicitada solicitada por la
adversa, es MUY SEMEJANTE en relación con la marca solicitada con anterioridad por mi mandante.../...la
marca de mi mandante es una denominación SIMPLE, formada por una sola palabra, en tanto que la marca
de la adversa es una denominación compuesta, formada por tres palabras .../... el elemento principal de las

denominaciones, existe absoluta identidad .../... ambas poseen un significado conceptual similar.../... marcas
inscriptas en la misma clase y para proteger los mismos servicios .../... la marca TIGO de mi mandante es una
marca notoria".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante 'PI,AY TO GO Y ETIQUETA" y la
marca oponente "TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA' (clase 38, 09, 16,35,36,41y 42), se evidencia que si

bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GO", el mismo deviene
irrelevante al ser de uso común, además mientras que la oponente está compuesta de un solo vocablo, la
solicitante se compone de tres vocablos. De dichas diferencias ortográficas se genera un distin!!
en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la im
que generan ambas es diferente una de otra. -------- -:-----'
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Resolución.'@ "'; 
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poR LA cuAL sE coNFIRr,fA LA RESoLUcTóN N' 348 DE FEcHAzó og MARzo DE 2018, DISIADApoR
LA DIREcctóN or ASUNToS MARcARIoS Lmclosos EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA I,fARCA 'PLAY TO GO Y ETIQUETA, CLASE 38, EXPEDIENTE N'21687/2016, SOLICIADA POR

PLAYTO GO YETIQUE"IA (solicitada), y
TIGO Y ETIQUEIA y GO Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones PLAY TO GO Y ETIQUE"IA (solicitada), y TIGO Y
ETIQUEIA y GO Y ETIQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "GO", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el
sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: POKE GO!, clase 38,

Regisüo N' 556556 a nombre de FEDERICO SCAVENIUS MIERES; REGIONAL GO!, clase 38, Registro N'
500835 a nombre de BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.; GO RADIO MOVETE A MAS (slogan), clase 38, Registro
N" 537724 a nombre de Iglesia Centro Familiar De Adoracion; extremo que demuestra la coexistencia
pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender
utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "GO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como 1o expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 729411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud, ya que la solicitada cuenta con un fondo blanco con el vocablo PLAY en letras mayúsculas
negras y TO GO en letras mayusculas rojas, encima del texto aparece un símbolo que parece ser un televlsor
rojo, dentro del cual hay un triángulo rojo orientado hacia la derecha, representando el clásico icono de
"play" (reproducir); mientras que las marcas oponentes, por un lado cuenta con el vocablo GO en color
blanco con un fondo de color azul con una linea por encima y por debajo del vocablo; la otra etiqueta
cuenta con el vocablos "tigo" en letras minúsculas negras con fondo blanco, y una linea por encima y por
debajo del vocablo. En sÍntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al
compararlas en su conjunto son disÍmiles una de la otra.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPTEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 348 de fecha 20 de marzo de
de Asuntos Marcarios Litigiosos. ------------------i:

marca oponente

Eil tiG6
marca solicitada

É
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poR rA. cuAL sE coNFIRMA I-A RESoLUcIóN No 348 DE FEcHA 20 DE MAMo DE 2018, DICTADA poR
LA DIRECCIóN on ASUNToS MARcARros Lmclosos EN EL ExpEDIENTE DE soI.rcrruD DE REGIs'rRo
DE LA MARCA "PLAY TO GO Y ETIQuE"rA',, CIA,SE 38, EXPEDIENTE N" 21687/2016, SOLICmADA pOR

TALISMAN SA --.---..-
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DtREcctóN NActoNAL DE

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "PLAYTO GO

YETIQUETA", clase 38, Acta N" 21687/2016, solic de TALISN4AN S.A.. ---------

NOTIFÍQUESE por Cédula. -------:-
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Resorución..-08 4 T
PORIACUALSE CONFIRMALARESOLUCIÓNN'345 DE FECHA2O DE MARZO DE 2018, DISIADAPORIá,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "GO NET", CLASE 09, EXPEDIENTE NO 3341212016, SOLICEADA POR DANIELE MONTEMOUR
MAUERBERG

Asunción' 3 1 'j=i 202[

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MILLICOM
INTERNATIONAL CELLULAR SA. contra la Resolución N" 345 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 13 de septrembre de 2018 se presenta el representante convencional de MILLICOM
INTERNATIONAL CELLULAR S.A e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 345 de
fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 02 de enero de 2020, el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR SA expresó agravios; y en fecha 08 de noviembre de 2021, fue acusada la rebeldÍa del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizadas las marcas GO NET (solicitada) vs. TIGO
(oponente), esta dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra; difieren
ampliamente en desinencias .../... cabe señalar la coexistencia de la denominación GO a nombre de
diferentes titulares con registro anterior a la solicitada y sin ocasionar ninguna confusión: GO TRAVEL,

Registro N" 4O0120; PSP GO, Registro N" 355784 y TOMTON GO, Registro N" 351744 .../... es criterio de esta
Dirección no hacer lugar a la oposición deducidail. ------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca solicitada solicitada por la
adversa, es MUY SEMEJANTE en relación con la marca solicitada con anterioridad por mi mandante.../...la
marca de mi mandante es una denominación SIMPLE, formada por una sola palabra, en tanto que la marca
de la adversa es una denominación compuesta, formada por dos palabras .../... en la marca solicitada resulta
que el elemento principal esta constiiuido por la paiabra Gó; resulta que la palabra NET no aporta
distintividad .../... ambas poseen un significado conceptual similar .../... marcas inscriptas en la misma clase y
para proteger los mismos productos .../... la marca TIGO de mi mandante es una marca notoria".

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GO NET' y la marca oponente
"TIGO Y ETIQLJETAy GO Y ETIQUEf,A' (clase 09, 16, 35,36,38,41y 42), se evidencia que si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GO", el mismo deviene irrelevante al ser de
uso común, además mientras que la oponente está compuesta de un solo vocablo, la solicitante se compone
de dos vocablos. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general
que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que ge

es diferente una de otra. -------- ------;-----.-:--.--Q
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Resolución.'Se 'q i
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 345 DE FECI-I,A 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "GO NET", CI.é§E 09, EXPEDIENTE N" 3341212016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOUR
MAUERBERG

cO NET (solicitada),y
TIGOYETIQUEIAyGOYEflQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones GO NET (solicitada), y TIGO Y ETIQUETA y GO Y
ETIQUE"IA (base de oposición), se comparte el vocablo "GO', existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la

Institución, también se encuentran registradas las marcas: GO, clase 09, Registro N' 555292 a nombre de Dg

Capital Limited; GO LINE, clase 09, Registro N" 495677 a nombre de Adel Hassan Awad; HAPPY GO, clase 09,

Registro N" 483519 a nombre de Wen Chieh Su; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las

mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender uülizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "GO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadre pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. ló de la Ley N" 129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

OIRECCION NACIONAL DE

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE IA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 345 de fecha 20 de marzo de 2018 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de üámites de la solicitud de registro de la marca "GO NEf,
clase 09, Acta No 3341212016, solicitada a nombre de DANIELE MONTEMOUR
MAUERBERG

Ar[ 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

Art ls

ArL 2e
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PORLACUAL SE CONFIRMALARESOLUCIÓNNO 343 DE FECHA2O DE MARZO DE 2018, DISÍADAPORLA
DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.A MARCA "GO T\T, CLASE 09, EXPEDIENTE N'33306/2016, SOLICMADA POR DANIELE MONTEMOUR
MAUERBERG

Asunción, 3 1 0il 202t+

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MILLICOM
INIERNATIONAL CELLULAR SA. contra la Resolución N" 343 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha lI de abril de 2018 se presenta el representante convencional de MILLICOM
INTERNAflONAL CELLULAR S.A e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 343 de
fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 02 de enero de 2020, el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR SA expresó agravios; y en fecha 08 de noviembre de 2021, fue acusada la rebeldía del
representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue
declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizadas las marcas GO TV (solicitada) vs. TIGO
(oponente), esta dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra; difieren
ampliamente en desinencias .../... cabe señalar la coexistencia de la denominación GO a nombre de
diferentes titulares con registro anterior a la solicitada y sin ocasionar ninguna confusión: GO TRAWL,
Registro N' 400120; PSP GO, Registro N" 355784 y TOMTON GO, Registro N" 351744 .../... es criterio de esta
Dirección no hacer lugar a la oposición deducida». ------------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca solicitada solicitada por la
adversa, es MUY SEMEJANTE en relación con la marca solicitada con anterioridad por mi mandante.../...la
marca de mi mandante es una denominación SIMPLE, formada por una sola palabra, en tanto que la marca
de la adversa es una denominación compuesta, formada por dos palabras .../... en la marca solicitada resulta
que el elemento principal esta constituido por la palabra GO; resulta que la palabra NET no aporta
distintividad .../... ambas poseen un significado conceptual similar .../... marcas inscriptas en la misma clase y
para proteger los mismos productos .../... la marca TIGO de mi mandante es una marca notoria".

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

Que, en primer término, Ias marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, anahzando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GO TV y la marca oponente
"TIGO YETIQUETAyGOYETIQUE'IA" (clase 09,16,35,36,38,41y 42), se evidencia que si bien es cierto que
entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GO", el mismo deviene irrelevante al ser de
uso común, además mientras que la oponente está compuesta de un solo vocablo, la solicitante se compone
de dos vocablos. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonéüco en general, debido a
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que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
es diferente una de otra.
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Tt" 343DEFEC}IA 20 DE MARZO DE 2018, DICIADA POR I.á,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "GO T\T, CL¿.SE 09, EXPEDIENTE N'33306/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOUR
MATJERBERG

cO TV (solicitada), y
TIGO Y ffiQUEIA y GO Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones GO TV (solicitada), y TIGO Y ETIQUETA y GO Y
ETIQUE"IA (base de oposición), se comparte el vocablo "GO', existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución, también se encuentran registradas las marcas: GO, clase 09, Registro N" 555292 a nombre de Dg

Capital Limited; GO LINE, clase 09, Registro N" 495677 a nombre de Adel Hassan Awad; HAPPY GO, clase 09,
Registro N" 483519 a nombre de Wen Chieh Su; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las

mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente pretender utilizar con
exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "GO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" 729411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en Ltna etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N'343 de fecha 20 de marzo de 2018 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GO T\I,
clase 09, Acta No 3330612016, solicitada a nombre de DANIELE MONTEMOUR
MAUERBERG --.---.:

NOTIFÍQUESE por cédula.
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1608 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018, DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COLIDETOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 1629312016, SOLICMADAPORDISTRIBUIDORA
TMPORTADORA MWTTACTTVA SOCTEDAD ANONTMA (DIMA SA). ------------

Asunción, 31flti2021+

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.) contra la Resolución N' 1608 de fecha
08 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RE SULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA SA.) e interpone recurso de

apelación en contra de la resolución N' 1608 de fecha 08 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 3O de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 27 de febrero de 2079, el representante convencional de DISTRIBIJIDORA
IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANOMMA (DIMA SA.) expresó agravios; y en fecha 06 de

noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en
fecha 14 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Analizada las marcas COLIDETOL y CODETOL,

encontramos que entre las mismas se observa una identidad absoluta de los radicales y las sílabas
medianeras, lo que conlleva a una identidad absoluta en los planos visual, conceptual, ortográfico y
fonético .../... la solicitante reproduce íntegramente la marca oponente y se encuentra depositada en la clase
05, misma clase en la que se encuentra registrada la oponente .../... es criterio de esta Dirección rechazar la
pres e nte so I i ci tu d ".- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, DISTRIBUIDORAIMPORTADORAMULTIACTIVA

SOCIEDAD ANONIMA (DIMA SA.) y manifiesta: "Entre las denominaciones COLIDETOL y CODETOL que
contengan una palabra similar no es óbice que no puedan coexistir, la oponente está compuesta por
vocablos muy diferentes a la de la marca solicitada, solo las sílabas CO-TOL es similar a la denominación
coDETO L',: ------------ -

Que, contesta la expresión de agravios la oponente y, entre otros argumentos, expresa: "La expresión
de agravios puede darse como no presentada ya que la apelante expresa agravios basándose en argumentos
inexistentes en la resolución recurrida .../... COLIDETOL y CODETOL son casi idénticas e inducirán a la
confusión y a la asociación .../... las tres sílabas que forman a la marca registrada CODETOL todas ellas se
repiten en idéntico orden en la marca solicitada COLIDETOL, la diferencia de la sílaba LI en la marca
solicitada, de ninguna manera cumple con el rol decisivo para caracterizarlas .../... no podrán coexistir
pacificamente en el mismo mercado y para cubrir un mismo tipo de productos".------

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

rnterpuesto ---.----)
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1608 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018, DI TADA POR
IA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "COLIDETOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 1629312016, SOLICTTADA POR DISTRIBUIDORA
TMPORTADORA MUUTTACTTVA SOCTEDAD ANONTMA (DrMA SA.). -------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético, entre la marca oponente "CODETOL" y la solicitud
de registro de la marca "COLIDETOL", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra
reproducida la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la sÍlaba
medial LI. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan ambas

es muy similar:-----

COLIDETOL (marca solicitante), y
CODETOL (marcaoponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 05. Al respecto, tanto la marca oponente, "CODETOL' como la marca solicitada
"COLIDETOL" abarcan la totalidad de productos de la clase 05. Con esta comparación queda demostrada la

identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son idénticos, teniendo en cuenta que ambos
abarcan la totalidad de los productos de la clase que comparten. En ese sentido, esta instancia considera
que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la
misma clase, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor.-------------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en Ia mente del
consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "COLIDETOL" en la misma clase 05. En tal sentido,
el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud
ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se

incrementa la posibilidad de confusión, sumando a ello la falta de un elemento gráfico que evite esta
confusión teniendo en cuenta que las marcas en pugna son marcas denominativas. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arnba a la
conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la
Resolución recurrida.

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

RE S U ELVE:

Art.le

Art.2s

CONFIRMAR la Resolución N' 1608 de fecha 08 de agosto de 2018 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "COLIDETOL", clase 05,

Expediente . N" 1629312016, solicitada a nombre de DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
MULIIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S-A" ---------;

-Yi.v -Ul,Íf,ctola ut tef,na
¡d llduitrial

Art.3s

D&r/ión Gcncrrl dt P
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1161 DE FECFIA 18 DE ABRIL DE 2017, DISIADA POR I.¿,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE LA MARCA
"}v[YPROTEIN", CLASE 05, EXPEDIEN1E N" 20213/2016, SOLICITADA POR THG NUTRITION LIMITED. ...-...

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THG NUTRITION
LIMITED, contra la Resolución N' 1161 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de THG NUTRITION
LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' lt6l de fecha 18 de abril de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3t de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha l9 de noviembre de 2018. --------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "MYPROTEIN es una marca
evocativa para la clase O5 .../... en el mundo marcario existen marcas registrada que contiene la
denominación PROTEIN: PROTEINEX, Registro N' 404939, WHEY PROTEIN, Registro N" 307928,

WORLDWIDE PURE PROTEIN, Registro N" 368834 los cuales no fueron consideradas genéricas .../...

MYPROTEIN es una marca conocida y de gran renombre en el mercado internacional .../... la marca de mi
mandante MYPROTEIN no ha sido objeto de oposición por parte de terceros».-------------

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

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

solicitud de la marca se compone de la denominación "MYPROTEIN", combinación de dos vocablos en
inglés, Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés
tenemos que: "MY:mi" y "PROTEIN:proteína", es decir, "mi proteÍna".------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "}vIYPROTEIN" resulta genénca o

descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos sr dicha denominEciún
constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, la solicitud de r

marca "MYPROTEIN" pretende obtener cobertura para productos de la clase O5: "Comflémentos

ff,*tn'ciontldc?ropirdad 
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POR Tá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N' 116I DE FECHA 18 DE ABRIL DEaOL7, DICTADA POR I.¿,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"}v[YPRO,IEIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 20213/2016, SOLTCITADAPORTHG NUTRITION LIMITED. .-.--.-

complementos alimenticios dietéticos; complementos nutricionales; complementos alimenticios minerales;
complementos alimenticios a base de vitaminas, minerales y productos en bruto provenientes de plantas;
complementos alimenticios naturales; preparaciones vitaminicas; productos como ayuda de
adelgazamiento; complementos herbales y extractos de hierbas; bebidas herbales y polvos sustitutivos de
comidas, preparados de bebidas nutritivas para uso como sustitutivo de comidas; complementos minerales;
polvos nutritivos; complementos alimenticios, pastillas y cápsulas; carbohidratos; complementos de
aminoácidos; sustancias dietéticas y para adelgazamiento" Recordemos que la denominación solicitada es

"MYPROTEIN" o su traducción, "mi-¡.fgIgÍ!a", para cubrir productos tales como §gJllpjglngIües
nutricionales: polvos sustitutivos de comidas. Haciendo una investigación más adentrada, tenemos que:
" Los suplementos dietéticos (llamados también «suplementos nutricionalesr, «complementos
nutricionales» o «suplementos alimenticios») son productos que contienen un «ingrediente alimenticio»
destinado a complementar la alimentación". No se presentan como sustituto de un alimento convencional,
ni como componente único de una comida o de la dieta alimenticia. Entre los suplementos alimenticios nos
encontramos con la proteína: "La proteína en polvo es uno de los suplementos más populares, dado que se
la asocia al aumento de la masa muscular, a la reparación de tejidos, y a la sensación de saciedad.
Generalmente, los suplementos de proteína en polvo se sue/en consumir preparados con agua, leche o
bebidas vegetales como la soja, pudiéndose añadir frutas o vegetales a los mismos'a. La naturaleza
descriptiva de la marca se refuerza al considerar el contexto del mercado de productos nutricionales y
suplementos, donde la proteína es un componente clave y ampliamente reconocido como esencial en la
formulación de complementos dietéticos, especialmente en formas como polvos, barras y cápsulas. La
inclusión de "my" no añade distintividad suficiente, ya que sigue siendo un término descripüvo que sugtere
apropiación personal del complemento. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante,
la solicitud de autos sÍ define el producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada
incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especÍficamente el tnc. e) delArt. 2.

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos Preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, por ende, nos encontramos
ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. Al solicitar
MYPROTEIN como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del producto. La
denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de
ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptrvas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Lcts signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que )a designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase Ltna designación deseriptiva"'.

I httns:/¡es.wikioedia.ors¡wiki/Suolemento diet'Z'( 3'7uA9tico
2 httns://www.herbalife.corn/es-cl/recursos-de-bienestar/arliculos¡para-c¡ue-sine-la-proteina-en-polvo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á. RESOLUCIÓN N' 116I DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"IVTYPROTEIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N. 20213/2016, SOLICTTADA POR THG NUTRITION LIMITED. --..-..

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Esfán
comprendidos en esta categoría 'Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ifltra Rápida" para
licuadoras, 'Oral' para remedios, "Cremosa" para leche, "VitamÍnico" para alimentos, entre otros."Que,
seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con
propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan
evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer
notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la indusfr.¡a". Tras el
análisis del caso de autos, tenemos que la proteÍna es un suplemento dietético ampliamente utilizado y
conocido, el término 'MYPROTEIN" podría considerarse un nombre genérico y descripttvo en la industria
de la suplementación. Esto se debe a que no distingue una fuente especÍfica del producto, sino que sugiere
directamente el contenido (proteÍna) y su relación personal con el consumidor (mi)..

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

PORTANTO,
I.á. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.¿. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

Art.2e

Art.3e

CONFIRMAR Ia Resolución N' 1161 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "IvIYPROTEIN', clase 05,

Acta No. 2021312016, solicitada a nombre de THG NIJTRiflON LIMITEDT\

lntc:ina
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Resolución -'-f)f;
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 98 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN ELEXPEDIENTEDE SoLICITUD DEREGISTRo DE
LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N'48806/20I1, SOLICITADO POR DIMA SA

Asunción, ?,i,,l.i ?"fr?L

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DIMA S.A.
contra la Resolución N" 98 de fecha Il de abril de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - -- - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 1l de mayo de 20i6 se presenta el representante convencional de la firma DIMA S.A e
interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 98 de fecha ll de abril de 2016, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de julio de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 12 de octubre de 2016, el representante convencional de DIMA S.A expresó agravios; y
en fecha 29 de junio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no
contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se

Ilamó autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "El estudio de confundibilidad de las marcas DESOPRAL
(solicitada) y LANSOPRAL (registrada) se desprende que éstas dejan la misma impresión en la mente del
público consumidor, en razón de que reproducen los mismos sonidos, por lo tanto son idénticas .../... ambas
marcas en su radical están expresadas de la misma manera, la combinación de letras es pronunciada de la
misma manera .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud".---------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresai "Las marcas en pugna no son idénticas
ni dejan en la mente la misma impresión, las mismas presentan raices disimiles y distinguibles .../... la raíz de
la solicitada por mi mandante es DESO mientras que el radical registrada por la adversa es LANSO .../... lo
único que comparten son las letras PRAL pero dicha particula es de uso común para la clase 05".---------------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético,
entre la solicitante "DESOPRAL" y la marca oponente "LANSOPRAL", se evidencia que en la denominación

OPRAL, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo De dichas
particularidades ortográficas se genera una diferencia gráfica y fonética.

Cristaldt

]5

DESOPRAL
LANSOPRAL

(solicitada), y
(oponente)

At;rgJ
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Resorución,.l"_0t 
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poR r¿. cuAL sE REVocA r-A. REsoLUctóN N" 98 DE FEcHA u DE ABRIL DE 2016, DICTADA poR LA
onrccróN DE ASUNToS MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLICITUD DE REGISTRo DE
I.¿.MARCA"DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N'48806/2011, SOLICITADO POR DIMASA

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
DESOPRAL (solicitada), y LANSOPRAL (base de oposición), se comparte elvocablo "OPRAL", existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada
en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: NOPRAL, clase 05,

Registro N" 465458 a nombre de Laboratorios Richmond S.a.c.i.f.;TEGOPRAL, clase 05, Registro N" 591440 a

nombre de Zodiac International Corporation; V¡\LOPRAL, clase 05, Registro N' 412654 a nombre de San
Fausto S.a.; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal
podría eltitular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "OPRAL" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N'129411998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella qu,e fuesen
de uso común o necesario en el comercio".-----------

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr.

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "[Jna

partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de
confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de
uso general o necesario'i Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la
conclusión de que es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde rervocar la
Resolución recurrida.

Art.ls

Ar[ 2e

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N'98 de fecha ll de abril de 2016 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"DESOPRAL', clase 05, Acta N' 48806/2011, solicitada a nombre de la firrna DIMA

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédu]a.
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Resorución.'Q$ 4 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 551 DE FECHA 1l DE JULIO DEaOLL,DICIADA pOR LA
OMECCIÓN DE ASUNTOS TVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
Irq. MARCA "ENERGY GAS", CH.SE 04, EXPEDIENTE N' 9470312019, SOLICITADO POR INfERSIONES SAN
ISIDRO SA ---------

Asunción, 310[T 202ll

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma ZEUS Ól
SA. contra la Resolución N" 55I de fecha 1l de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de ZEUS Ól S"t e

interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Ns 55i de fecha tl de julio de2022, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 15 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022,la representante convencional de ZEUS Ól S¿" expresó
agravios; y en fecha 07 de febrero de2023, fire contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó
autos para resolver en fecha 08 de agosto de 2023.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizadas las oposiciones ENERGY GAS (marca
solicitada) vs. ZEUS ENERGY (marca oponente), notamos que entre las marcas, es posible la coexistencia
pacífica en el mercado, en razón de que la marca solicitada tiene en común la denominación ENERGf, que
es una denominación común existiendo varios registros a nombre de diferentes titulares y siendo la visión
en conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público
interesado o consumidor. En tanto esta dirección declara improcedente a las oposiciones planteadas (...)"---

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) resulta notorio que el inferior
haya omitido que el inferior haya omitido el hecho de que la denominación pretendida por /NyERS/ONES
SAN ISIDRO S.A, está formado por dos términos de \JSO COMÚN. La denominación "ENERGY GAS", está
compuesta por términos genéricos de uso común por lo que no puede considerarse el registro de esta.../...

El riesgo de confusión es tal, que el público consumidor al ver en el mercado la marca "ENERGY GAS",

destinada a proteger los mismos productos protegidos por "ZEUS ENERGY" de mi mandante en la clase 4,

caerá en el error de la falsa creencia que ambas marcas tienen un mismo origen o un mismo fabricante. Esta
es la confundibilidad DIRECTA que la ley desea evitar según el artículo 15, invocando como fundamento de
la oposición (... ).- - - - - - - - --

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Que, en

primer término, y tal como dice la Resolución en alzada, las marcas SON COMPUESTAS DE DOS
VOCABLOS, se tienen que considerar ambos vocablos y éstos las vuelven diferentes en sus respecüvos
conjuntos: "ENERGY GAS" es nominativamente diferente "ZEUS ENERGY". Las palabras "...GA9" y
que acompañan a "ENERGY", están otorgando a cada una de las marcas su propio carácter dit

que pueden coexistir pacifrcamente, siendo que uno sólo de los
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Resolución.'08-/$ 6
POR L-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 551 DE FECHA rr DE JULIO DEIOLL,DICTADA pOR Lá,
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "ENERGY GAS", C[¿.SE 04, EXPEDIENTE N" 9470312019, SOLICITADO POR INVERSIONES SAN
ISIDRO Sá'. ---------

ambas. Que, en segundo término, son diferentes también fonéticamente, pues al ser pronunciadas, sobre
todo sucesivamente, se destacan nítidamente los sonidos de las palabras ZEIJS y GAS que acompañan a
ENERGY Son también diferentes visualmente, ya que en un caso, la palabra conflictiva ENERGY va al inicio
(en la marca solicitada), y en la marca oponente al final . Esta ubicación en el contexto marcario crea una
diferencia digna de ser destacada(...).----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos, advertimos que la marca oponente plantea su
oposición a la pretensión de la marca solicitante, alegando un interés general y difuso por considerarla
genérica y de uso común.

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su
oposición a la solicitud en (a) un registro concedido en el Paraguay, (b) un registro concedido en el
extranjero o (c) una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general.----

Que, esto solamente puede ser hecho por expresa disposición Iegal y, sobre el punto, elArt. 6 de la
Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor, al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la
que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público

Que, así pues, la titular ZEUS Ól S.e. mal puede aducir que representa un interés general y difuso
porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, el argumento de la marca oponente
para el rechazo de la solicitante, carece de legitimación para articular una oposición basada en lntereses
generales y difusos, siendo su oposición y apelación en este punto, inadmisibles.-------------

Que, en otro punto, la marca oponente señala que estarÍamos ante un caso de confundibilidad
indirecta entre la marca registrada'ZEUS ENERGY" y la solicitante "ENERGY GAS". En ese orden de ideas,
analizando el campo ortográfico y fonético, si bien es cierto que las denominaciones analizadas comparten
el vocablo "ENERGY", esto no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues,
en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy
diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confirsión entre dichas marcas. Las marcas en
cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no
simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto, es el criterio que debe primar a la hora de
determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En este caso, se puede percibir a simple vista
la diferencia existente entre las mismas:----

ENERGY GAS (marca solicitada), y
ZEUS ENERGY (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a Ia hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "ENERGY
GAS ' (solicitada), y "ZEUS ENERGY" (oponente), comparten el vocablo "ENERGY", existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada eqel
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Resolución.0 I tt 't
POR t-A CUAL SE CONFIRI\4A LA RESOLUCIÓN N' 55I DE FECHA ll DE JULIO DEZOLL,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS1RO DE
LA MARCA "ENERGY GAS", CLASE 04, EXPEDIENTE N" 9470312019, SOLICITADO POR I}.IVERSIONES SAN

encuentran registradas las siguientes marcas:AXION ENERGY clase 04, Registro N" 588336 a nombre de Pan
American Energy Group, S.L.; PETROMAX ENERGY clase 04, Registro N' 581732 a nombre de Petroquim
S.A.; GALP ENERGY clase 04, Registro N' 542935 a nombre de Petroleo De Portugal-petrogal, S.a.; GREEN
OIL ENERGY clase 04, Registro N' 519999 a nombre de Green Oil Energy S.a.; extremo que demuestra la
coexistencia pacÍfica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de Ia marca oponente
pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.------------

Que, siendo así, el vocablo "ENERGY" irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el
análisis, ya que los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129417998 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso común o necesario en el comercio". -----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que no
existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en
pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

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

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 551 de fecha ll de julio de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ArL 2e DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de
"ENERGY GAS ", clase 04, Acta N" 947O312OL9, solicitada
INVERSIONES SAN ISIDRO S-A" ---------

Art. 3s NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

registro de la marca
a nombre de la firma

É'
ll,
'n\7-, 

! ' "'

%
I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resolución.É/* 7
POR LA CUAL SE CONFIRMAN t¿.S RESOLUCIONES N' 36r DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019 y N" 881DE
FECHA 30 DE JUNIO DE 2O2O DICTADAS POR I.á, DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTOCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 08473/2013,
SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. ---------

Asunción' 31oil l[,ltr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Eurofarma
Paraguay S.A., contra las Resoluciones No 361 de fecha 05 de junio de 2019 y N' 88I de fecha 30 de junio de
2020, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de EurofarmaParaguay
SA. e interpone Recurso de Apelación en contra las Resoluciones No 361 de fecha 05 de junio de 2019 y N'
881 de fecha 30 de junio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de junio de 2O2O fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 25 de septiembre de 2O2O, el representante convencional de Eurofarma Paraguay S.A.

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 29 de enero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución Na 361 de fecha 05 de junio de 2019 considera que: " (...) Que habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
"PANTOCAS", registrada con el número 472i40 en fecha 20 de Octubre de 2018 a favor de LABORATORIOS
CASASCO S.A.l.C., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-,
por lo que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...) ".----------

Que, la Resolución N" 881 de fecha 30 de junio de 2020 conflrma lo dispuesto por la resolución citada

precedentemente.- - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Con una simple comparación,
vemos que los signos son claramente distinguibles tanto en el plano gráfico, visual como fonético e

idelógico. En efecto, ambas marcas son términos de FANTASÍ¿,. Oe acuerdo a la doctrina más prestigiosa en

materia marcaria, estos signos son los que cuentan con mayor distintividad.../... ¡demás, no es menos
relevante considerar que el principio activo del medicamento es PANTOPRAZOL, y es por todos sabido que
es práctica usual y pacÍfica entre los diversos titulares de productos farmacéuticos usar la raÍz del principio
activ'o, como base para crear la marca del producto. (...)" -----

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

DtREcctóN NActoNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PANAGUAY

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalad
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudp$Sq§e los

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. ----------- 
,(ti'i----------------
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Resolución N"_

POR L-4. CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N'361DE FECHA 05 DE ]UNIO DE 2019 y N" 881DE
FECHA 30 DE JUNIO DE 2O2O DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENIE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTOCAI ", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 08473/2013,
SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY Sá. ..-------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "PANTOCAS" y la
solicrtud de registro de la marca "PANTOCAT ", se evidencia que la denominación de la solicit¿rnte se

encuentra reproducida en la marca antecedente. En ese sentido, tenemos que "PANTOCAL" es idéntica a la
marca registrada "PANTOCAS", diferenciándose simplemente la solicitante por la incluslón de la letra final
"L". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

PANTOCAL
PANTOCAS

(marca solicitante), y
(marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que Ia impresión auditiva que generan ambas podria causar confusión en el público consurnidor.--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas mencionadas.
En conclusión, esta dependencia administrativa considera que Ia solicitud de registro de la marca
"PANTOCAI " no podrá coexistir con Ia marca antecedente "PANTOCAS", con la cual presenta más
semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas
comercializadas. --------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que según su solicitud de registro, la marca soLicitante
pretende obtener la cobertura para los sigurentes pd4lgs de la clase 05: "...Medicinas y preparaciones
farmacéuücas para la salud humana..." mientras que la marca antecedente tiene registrada la cobertura de
-Todos" Ios pduelos en la mtsma clase del nomenclador internacional, siendo así, muy probable la
asociación entre ambas marcas. Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f cle la Ley
1294198, el cual expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de
asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el
registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que
en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta irrviable la
coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo ai carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍc los6y2
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administratrva qu
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mism

Direcció¡ Nrc;¡nsl dr
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N'36I DE FECHA 05 DE JUMO DE 2019 y N" 881DE
FECHA 30 DE IUNIO DE 2O2O DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTOCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 08473/2013,
SOLICITADA POR EUROEARMA PARAGUAY SA. -.-.-.---

DIRECCIóN NACIONAL DE( "".I,PROPIEDAD
;\',I, INTELECTUAL

Art.le

Ant.2e

Art.3e

. -r,!"

Resolución No_
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR las Resoluciones N' 36I de fecha 05 de junio de 2019 y N' 881 de fecha
30 de junio de 2020, dictadas por la Dlrección de Marcas.-

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PANTOCAL", Clase 05,
Acta N' 0847312013, solicitada a nombre de EUROE v s.A.-------------

i'§; $3l"q1";:*,hJi,,1';1,,
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Resolución*'fle- I ffi

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 879 DE FECI{A 06 DE IUNIO DE 2023, DICTADA POR LA
OMTCCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTno DE LA MARCA "PRoVISTA
coTIDtANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 28802/2022, SOLICnADO pOR VALERTA MARTA
GUERP.EROVALLEIOS.

Asunción, 3 ? f .i" 2021,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de V¡\LERLA MARTA
GUERRERO VALLEJOS, contra la Resolución Ns 879 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de V,¡\LERLA MARIA
GUERRERO VALLEJOS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 879 de fecha 06 de
junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 26 de octubre de 2023, el representante convencional de Vr{LERIA MARIA GUERRERO
VALLEJOS expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agraüos y llama autos para
resolver en fecha 02 de noviembre de 2023. -------

CONSTDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2020'2018369 Denominación LA PROVISTA Nmacen Clase 43 Registro 522338 Titular Gustavo Javier Camio
Gronros (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que
de conformidad al artículo 6p de la Ley )294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) es de suma importancia hacer
notar a la Dirección General, que mi solicitud está limitada en la Clase 43 protegiendo solamente: "servicios
de restaurantes, de restaurantes de autoservicio, de bar, de comida rápida, servicios de catering, servicios
de banquetes, servicios de bebidas y comidas preparadas." a diferencia de su antecedente que protege otro
servicio especifrco de la misma clase. .../... Mi solicitud de registro es "PROVISTA COTIDIANO" y no
solamente "PROVISTA", haciendo que la pronunciación sea claramente distinta a la denominación entre las
mismas. De este modo, encontramos, como fácilmente desde la pronunciación de cada marca puede ser
comprobado que no existe identidad entre ellas, siendo imposible el riesgo de confusión. en lo referente al
aspecto visual, mi denominación se compone por la palabra "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA" , es
diferente al antecedente, por la misma razón que el plano fonético, y además "PROWSTA COTIDIANO Y
ETIQUETA" posee una etiqueta distintiva..."

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o n
interpuesto

r
Abg. CtauiirFa*t

Dlrcctora Gcnet



DIRECCIóN NACIONAL DE

1f \ GOBIERNO nnr I PARAGIIAI
\i"p PARAGUAY REKUA.I

(. h PROPIEDAD
\ü# INTELECTUAL

PARAGUAY

Resoluciónlr{ffi-,4$ S
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 879 DE FECHA 06 DE IUNIO DE 2023, DICIADA POR I.¿.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PF.OVISTA
CoTIDLANO y ETIQUETA", CLA.SE 43, EXPEDIENTE N' 28802/2022, SOLICITADO POR VALERIA MARIA
GUERREROVALLEJOS.

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

derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "LA PROVISTA

Almacen Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "PROVISTA COTIDTANO Y ETIQUETA", se

evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca registrada SBQyl§I{] se encuentra
reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que "PROMSTA COTIDTANO Y
ETIQUEIA" es idéntica a la marca registrada "LA PROVISTA Almacen". En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----------

PROVISTA COTIDTANO Y ETIQUETA (marca solicitante), y
LA PROVISTAAlmacen Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suificientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en elpúblico consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca'PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para servietos de

la clase 43, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Servicios de restaurantes, de
restaurantes de autoservicio, de bar, de comida rápida, servicios de catering, servicios de banquetes,
servicios de bebidas y comidas preparadas...". Por su parte, la marca base de rechazo "[á, PROVISTA
Almacen Y ETIQUETA' tiene registrada la cobertura del servicio "Restaurantes" en Ia misma clase del
nomenclador intemacional.--------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "PROVISTA

COTIDIANO Y ETIQUET/r no podrá coexistir con la marca antecedente "LA PROVISTA Almacen Y
ETIQfTETA', con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando Ia naturaleza de
los servicios orestados oor ambas.

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el
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POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 879 de fecha 06 de junio de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROVISTACOTIDTANO
Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N" 2880212022, solicitada a nombre de V¡\LERIA
MARIA GUERRERO VALLEIOS- ----------------)

ArL 39 NOTIFfQUESE..--..-....

Abg. Claudia r:

Dí¡ectota Genc¡

liirccción Gtnel¡1 tle

0irccción Nacionrl de

t.
ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA T¿. RESOLUCIÓN N9 879 DE FECHA Oó DE JUNIO DE}OL3,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTNO DE I-A MARCA "PROVISTA
CoTIDIANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 28802/2022, SOLICITADO pOR VALERTA MARTA
GUERREROVALLEJOS.

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos go y 2t
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

eril;taldo
lntetina
dad Indu¡tt'i¡l

d¡d lnttlecruald
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ResoluciónN

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'540 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'SOTASEC", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 0696312013, SOLICTTADA POR LA
euÍMrcA EARMAcÉtmce s.A.----------

Asunción, 3 1 l"liT ?n!r

MSTO: Ios recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de Laboratorio
Chile SA. en contra de la Resolución N" 540 de fecha 28 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y;------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2016 la representante convencional de Laboratorio Chile SA. interpone
recurso de apelación en contra de la Resolución N' 540 de fecha 28 de diciembre de 2015, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de mayo de 2016, fue dictada Ia providencia que concede el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha t8 de octubre de 20i6, la representante convencional de Laboratorio Chile SA. expresa

agravios; en fecha 25 de octubre de 2016, la representante convencional de La QuÍmica Farmacéuüca S.A

contesta la expresión de agravios 
.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de agosto de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, las marcas en pugna difieren ampliamente

por lo que al pronuncíar un marca tas otra es posible apreciar las diferencias que existen entre ellas, las

desinencias de ambas marcas difieren ampliamente SEC/TAC, la marca que desea ser registrada se

encuentra compuesta por tres silabas, mientras que la marca oponente está formada por dos silabas, se

aprecian las diferencias en los planos visuales, gráficos y auditivos difieren ampliamente basta con
pronunciar una marca seguida de otra para notar las diferencias que existen entre ellas, y el recuerdo que
generan son totalmente distintas. Por lo que el consumidor final no caerá en confusión alguna. .../... Que,
concuerdo con el Dictamen Ne 454 de fecha 28 de Octubre de 2015 de la Jefatura de Segunda Sala emitida
por el Abog. César Cano. La marca solicitada "SOTASEC" presentada por LA QUIMICA FARMACEUTICA

5.A., reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que no existirá
posibilidad de confusión en el público consumidor (...)

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manrfiesta: "(...) Si analizamos la estructura

gramatical de las mismas, el cual no puede ser otro que las letras y sílabas que las forman y que la autoridad
administrativa omite mencionarlas, no es dificil constatar que esta estructura es casi idéntica. Aunque estén
formadas por dos y tres silabas es innegable que el conjunto visual de las marcas es extremadamente
parecido, por la razón de que todas las letras que forman a la marca registrada SOSTAC se repiten en la

marca solicitada SOTASEC, con el agravante de que la mayoría de ellas están ubicadas en elmismo oÍden.,".

Que, contesta la expresión de agravios la solicltante y, entre otros argumentos, e

marcas en pugna presentan sufc¡enfes caracteres ortográficos y fonéticos de disimilitud,
dominan elconjunto y por lo tanto no es factible la confusión delpúblico consumidor (...)"

/rbg. Ctnudirihq
Direcl-r¡ra (icncra

Dirtcciónft:t':i C' itopicdr4 lnlrirrr"

1)uectión \¡ci¡n¡r lt Ilopitd'rJ I;lil':l:t'
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Resoluciónrt"_Q$

POR I..A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 540 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA
POR T¿. DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA'SOTASEC", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 06963/2013, SOLICITADA POR LA
qúutc,n renvecÉtmce sA.- - ------- -

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre Ia procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "SOTASEC" (solicitada en clase 05) y "SOSTAC " (oponente y
registrada en la clase 05). ---------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "SOSTAC ' y la
solicitud de registro de la marca "SOTASEC", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita
la desinencia es notablemente disÍmil a la registrada, siendo similar las sÍlabas "SO" y *TA", lo cual no
necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes una de Ia otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista Ia diferencia
existente entre las mismas:----

SOTASEC (marca solicitante), y
SOSTAC (marcaoponente)

Que, en síntesis, tanto las marca oponente como Ia solicitada, contienen elementos diferenciadores y
al compararlas en st conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de
comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

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

RE S UELVE

Art.le

Art.2s

CONFIRMAR la Resolución N' 540 de fecha 28 de diciembre de 2015 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de trámites
"SOTASEC", clase 05, Expediente. N"

de la solicitud de registro de Ia marca

euÍMICA FARMACÉtmce s.A.- - - - - - - - - -

Ar[ 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.

DirectoA Genr¡aT
Dirccción Cenr:i dc: ropicdad

Direcciól Ntcionrl de Propiedad
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 8R DE FECHA LZDEJUNIO DE2O24, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI,JD DE REGÍSTRO DE Iá I\,,ÍARCA "\ME ARE 26,
SLoGAN Y ETIQLJETA, CLASE 28, EXPEDIENTE N" 365U12O23, A NOMBRE DE rUOÉn¡nON
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTATION (FrEA).-

Asunción, 3 1 ?n7L

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédération
Intemationale de Football Associaüon (FIFA) en contra de la Resolución Ns 873 de fecha 22 de junio de
2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 0l de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédéraüon
Internaüonale de Football Associaüon (FIFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
Ns 873 de fecha 22 de junio de2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de Fédéraüon Intemaüonale de
Football Associaüon (FIFA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE
2ó, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2016-1674199 Denominación WE ARE X Clase 4l Registro 464055 Titular Yoshiki Pictures Llc
(US), Expediente 2016-167420i Denominación WE ARE X Clase 9 Registro 458134 Titular Yoshiki Pictures Llc
(US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los
consumidores.' por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado.-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) Que, en lo que respecta a la
conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'WE ARE X', está compuesta por los tres
términos que la conforman, constituyéndose asÍ en una "denominación compuesta", que hace referencia
directa a la legendaria banda de rock japonesa X Japan, siendo la marca antecedente el nombre que le
dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su lider, Yoshiki, todo lo cual
lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca
solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una 'denominación

compuesta', la misma está conformada por los dos términos -WE ARE' más el número '26'y el mismo hace
alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Futbolde la FIFA, específrcamente
la Copa Mundial de Ia FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de
que es un SLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 2ó, SLOGAN" y etir
representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que
Además la marca base del presente rechazo es visiblementes más corta que 

.la

ademi
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Resolución*'O g T 'ft
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 873 DE FECHA 22 DE IUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE TVIARCAS, EN EL HGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE I*A N'ÍARCA NVE ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N' 3656412023, A NOMBRE DE r'ÉOÉnnnON
TNTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCTATTON (FrEA).-

representada, siento este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos propios .../...
Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la
marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y j5, sin que haya habido
obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podrÍa causar riesgo de confusión a terceros o a
los consumidores, las cuales coexisten pacÍficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la
solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorga<lo a mi
representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.jij mencionadas
anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes". ---------

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

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

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca nyE ARE 2ó, SLOGAN Y ETIQLJE'IA" y la marca base de rechazo
nvEAREX". ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WE ARE 26, SLOGAN Y
ETIQUE*IA' y la marca base del rechazo nVE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos
elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas es bastante disÍmil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26 en la marca
solicitante, marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; ers decir,
considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una
y otra marca no se darÍan

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la

denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada

UEITEI'
marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria.
sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se de.stinan

,Lltr'. Clr
Í\t., ^,
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Resolución No--

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 873 DE FECHA 22DE JUNIO DE 2024, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE Iá, MARCA'lME ARE 2ó,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N" 3656412023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTAflON GrF:A).-

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante
nVE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen

alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se

menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that
empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 2órM

Official Brand.(...)'2. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha
presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026rM en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que
ha congregado a representantes de la FIFA y de los paises anfitriones, Canadá, EE. LlU. y México, asi como a

leyendas del futbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva
a la mayor competición deportiva de la historia. .../... El acto también ha servido para dar a conocer la
campaña SOMOS 26. que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la
presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFATM. La campaña incluye retratos e imágenes
de lugares significativos de esfe Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en
2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna». ha declarado Gianni Infantino,
presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres paises y todo un continente proclaman al unísono: nos
unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande,
espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las

selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido. esta marca única supone un
imlertante faso en el camino a ^n^ (...)"' Que, en base a 1o mencionado, tenemos que la marca solicitada
es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa lÍnea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de

la compra, criterio marcariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada

notamos que en tanto la marca solicitante "WE ARE 26" se encuentra relacionada al futbol, la FIFA y otros
eventos deportivos relacionados, la marca nV.E ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música

según lo expresado en varias páginas web: " (...) We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés

de rock X Japan y sobre la vida de su lider Yoshiki. Dirigido por Stephen Kjak y producido por Passion

Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la
historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión
en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)"4. Se concluye que bajo ningún
concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., srendo que están destinadas a

sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica

para el consumidor.-------------

Que, además de todo Io mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En

ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, tamb tran
registradas las marcas: "26", clase 28, Registro N' 583406 y "SOMOS 26", clase 28, Registro

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctrves", p. I8, ParÍs, 1984.

decir

I https://www.fifa.com/es/articlesise-presentala-marca-oficial-deJa-copa-mundial-2026
a https://cs.rvikipcdia.org/wikiiWc Are X
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 873 DE FECHA 22DE JUNIO DE2OZ4, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE N,IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE LA MARCA \ME ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N', 365U12O23, A NOMBRE DE FE¡ÉRATION
TNTERNAnONALE DE FOOTBALL ASSOCTAflON (FrFA).-

el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la
misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de
una marca que ya le pertenece.------------

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,
vemos que la cobertura de Ia marca base de rechazo se encuentra registrada en las 

"lases 
0o. 2§ )¡ 41.

mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes pd4Ios
de la g.! !§: "Juegos y juguetes; Bandas de resistencia para el estiramiento de los dedos; pelotas y balones
para deportes; juegos de mesa;me.sas para futbol de mesa; réplicas de jerséis de futbol miniatura para
muñecos; muñecas y animales de juguete; vehículos de juguete; rompecabezas; globos; juguetes
hinchables; naipes; confetis; articulos para gimnasia y deportes; aparatos de gimnasia; equipo para el fútbol,
a saber, balones de futbol, guantes, protectores para las rodillas, codos y hombros, protectores para las
canillas y porterías de futbol; muros de porterías de fttbol; contenedores y bolsos deportivos adaptados
para transportar articulos deportivos; gorros de fiesta (juguetes); juegos electrónicos portátiles para utilizar
exclusivamente con receptores de televisión; palancas de mando [joysticks] para videojuegos; aparatos de
videojuegos; consolas para juegos; máquinas de juegos portátiles con pantallas de cristal lÍquido; juegos
electrónicos portátiles excepto aquellos adaptados solo para s¿.r uso con receptores de televisión; mandos
para juegos; manubrios para videojuegos y alfombras de baile para videojuegos; manos de espuma
(juguetes); robots de juguete para entretención; videojuegos de tipo recreativos; modelos a escala de
aeronaves;juguetes para animales de compañia; lotería de tarjetas para raspar; cometas;paünes de'ruedas;
patinetes [juguetes]; monopatines; Nmohadillas de mandos de juegos y mandos de juego activados por voz
o accionados manualmente; vehÍculos para montar para niños [juguetes], comprendidos en la clase 28
(vErNTrocH o). " - - - - - - - - - -

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del ¡rt. 7' de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. I a marca antecedente y la marca solicitante
no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacífica entre la marca antecedente y la marca solicitante.-

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y clistintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. - - -- -- --- - - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado eI examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo
características necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta
prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recuriida. --
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 873 DE FECHA 22DE JUNIO DE}O} ,DICTADA POR LA
OMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD oT ngcÍsTRo DE tA MARCA'\ME ARE 26,
sLocAN Y ETIeUETA", cLASE zB, ExrEDIENTE No 36s64lzoz3, A NoMBRE DE r'ÉnÉnenoN
TNTERNAflONALE DE FOOTBALL ASSOCIAflON (FIFA).-

ArLls

Art.2e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 873 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'WE
ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", clase 28, Expediente No 3656412023, solicitada a

nombre de Fédéraüon Intemaüonale de Football

Arr. 3e NOTIFfQUESE. -----------------------------
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Resolución*' f! fi fr.' n......E,,..

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 875 DE FECHA 22DE IUNIO DE2O24, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE LA N{ARCA \ME ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA.', CLASE 41, EXPEDIENTE No 3657212023, A NOMBRE Or r'ÉnÉnetON
TNTERNAflONALE DE FOOTBALL ASSOCTAflON (FrEA).-

Asunción, g10¡T?l\21

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédéraüon
Intemationale de Football Associaüon (FIFA) en contra de la Resolución Ne 875 de fecha 22 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédéraüon
Intemationale de Football Associaüon (FIFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
Ns 875 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 07 de agosto de 2O24, el representante convencional de Fédéraüon I¡rtemaüonale de

Football Association (FIEA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE

26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 41. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2016-1674199 Denominación WE ARE X Clase 4l Registro 464055 Titular Yoshiki Pictures Llc
(US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado.-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la

conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'WE ARE X', está compuesta por los tres
términos que la conforman, constituyéndose asi en una "denominación compuesta", que hace referencia
directa a la legendaria banda de rock japonesa X/apan, siendo la marca antecedente el nombre que le
dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, Yoshiki, todo lo cual
lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca
solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una 'denominación

compuesta', la misma está conformada por los dos términos 'WE ARE' más el número '26'y el mismo hace
alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Futbol de la FIFA, específicamente
la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de
que es un SLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta de mi
representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al
Además la marca base del presente rechazo es visiblementes más corta que la
representada, siento este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elemen

\
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA Iá. RESOLUCIÓN N9 875 DE FECHA 22DE JUNIO DE2OZ4, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE N{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE 1á, MARCA'\ME ARE 26,
SLoGAN Y mQUEtA',, CLA,SE 41, EXPEDIENTE No 3657212023, A NOMBRE DE FÉDÉRATTON
INTERNAflONALE DE FOOTBALL ASSOCTATION (FIFA).-

Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la
marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y j5, sin que haya habido
obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podrÍa causar riesgo de confusión a terceros o a
los consumidores, las cuales coexisten pacificamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la
solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que )egalmente le fue otorgado a mi
representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.333 mencionadas
anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".

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

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin aftificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca 'WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo
nyEAREX". ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro nVE ARE 26, SLOGAN Y
ETIQUETA" y la marca base del rechazo nVE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos
elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca
solicitante, marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir,
considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor erntre una
y otra marca no se darÍan

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla e,scrita la
denominación en letras mayúsculas de color negro con una üpografia especial, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si 1a marca solicitada es una marca notoria. Al
sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan I

UETTEI'
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 875 DE FECHA 22DEJUNIO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRo DE LA MARCA \A/E ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA, CIA.SE 41, EXPEDIENTE No 3657212023, A NOMBRE DE r'ÉOÉnltON
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTATTON (FrEA).-

o servicios que distingue. Para otorgar Ia calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante
"WE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen
alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se

menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that
empowers people, places and communiües to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26rM
Official Brand.(...)'2. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha
presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026rM en Los Ángeles (EE. UU) en un acto que
ha congregado a representantes de la FIFA y de los paÍses anfitriones, Canadá, EE. UIJ. y México, asÍ como a

leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva
a la mayor competición deportiva de la historia. .../... El acto también ha servido para dar a conocer la
campaña SOMOS 26. que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la
presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFATM. La campaña incluye retratos e imágenes
de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en
2O26 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna». ha declarado Gianni Infantino,
presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres paÍses y todo un continente proclaman al unÍsono: nos
unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande,
espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los paises anfitriones y a las
selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido. esta marca única supone un
imfortante paso en el camino a ^n^4 (...,)"'Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada
es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa lÍnea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de

la compra, criterio marcariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada
notamos que en tanto la marca solicitante nVE ARE 26' se encuentra relacionada al futbol, la FIFA y otros
eventos deportivos relacionados, la marca "\ME ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música
según lo expresado en varias páginas web: " (...) We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés
de rock X Japan y sobre la vida de su lider Yoshiki. Dirigido por Stephen Kjak y producido por Passion
Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la
historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión
en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)" a. Se concluye que bajo ningún
concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a

sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabrÍa hablar de riesgo de confusión ideológica
para el consumidor.-------------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también
registradas las marcas: "26", clase 41, Registro N' 583396 y "SOMOS 26, SLOGAN", clase

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distincüves", p. 18, París, 1984.

I https://www.fifa.com/es/articles/se-presenta-la-marca-oficial-dela-copa-mundial-2026
4 lrtlns //r.s t il<inerli;r rrro/u,iki/Wr. Arr X
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 875 DE FECHA 22DE JUNIO DE2024, DISTADA POR LA
DIREcCIÓN DE T{ARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.A MARcA \ME ARE 26,
sLocAN y meuETA", cLAsE 4r, EXIEDIENTE N" 36s7zlzo23, A NoMBRE DE pÉoÉntrroN
TNTERNAflONALE DE FOOTBALL ASSOCTATION (FIFA).-

583669. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una

denominación similar, en la misma clasg4l, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la
protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, originaly distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que pc,see las

caracterÍsticas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida
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PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUE LVE

REVOCAR la Resolución Ns 875 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la

Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca'WE
ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA', Clase 41, Expediente No 3657212023, solicitada a

nombre de Fédéraüon Intemaüonale de Football

Art.3e NOTTFfQUESE.
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Resolución-.0^-' I

POR L-A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 485 DE FECHA 03 DEIUNIO DE2O}4,DTCTADAPORI-A.
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE OT SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',IVAR MASTER DIGnAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 84044/2023, SOLICITADA
POR TVAR WILIANS SOSA RODRIGUEZ----.-----.-.

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de la Confederación
Sudamericana De Fútbol en contra de la Resolución N' 485 de fecha 03 de junio de 2024, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2O24la representante convencional de Confederación Sudamericana De
Fútbol interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 485 de fecha 03 de junio de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de junio de2024, fue dictada la providencia que concede el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de agosto de2024,la representante convencional de Confederación Sudamericana
De Fútbol expresa agravios; en fecha 19 de agosto de2024, el representante convencional de IVr\RWLLANS
SOSA RODRIGUEZ contesta la expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de agost o de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la marca IVAR MASTER DIGITAL Y
ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal, y también cabe señalar que las mismas cuentan
con diferencias muy significativas en los servicios protegidos .../... es¡ podemos hacer énfasis de las
diferencias comprendidas en los servicios protegidos por las mismas. Que, aunque se observa que existe
una cierta similitud entre las marcas (VAR), en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que
pueda generar confusión en el público consumidor .../... Que, por último cabe mencionar que la marca
solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia aún más de la
marca oponente.../.., esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales
prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen Ne 212/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la
oposición deducida por corresponder así en derecho. (...) ------ --

Que, entre otros argumentos, se agravta el apelante y manifiestai "(...) Entendemos que el inferior no
consideró que los términos "MASTER" y "DIGITAL", corresponden a términos genéricos o de uso
común.../... Muy al contrario de lo mencionado por el inferior en su Resolución, la identidad casi absoluta
sobre el término principal en pugna presume y hace evidente la confundibilidad en los planos visual,
ortográfico, auditivo e inclusive ideológico, es decir que no hay manera en que pueda considerarse la marca
solicitada por IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ como distinta de la de mi mandante, ya que ambas se

encuentran conformadas por un término principal, el cual es "VAR", es imposible que sus servicios no se
confundan con los de mi mandante, estando las dos comprendidas en la misma clase (...)".

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Para ir
desglosando punto por punto lo que expresa el oponente en su escrito de expresión de agravios, 'e

ra'Cristaldc
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)/a negamos todo y cada uno de los puntos afirmados y que pretenden confundir, primerament'
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Resorución-CI&$ 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA t-A, RESOLUCIÓN N'485 DE FECHA 03 DEIUNIO DE}O}4,DICTADAPORIA,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE-DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 84044/2023, SOLICITADA
POR IVAR WILIANS SOSA RODRIGUEZ.-..-..

fonética, no hay que olvidar que el nombre de mi cliente es IVAR WILIANS SOSA RODRIGIJE.Z, el está
enteramente facultado a solicitar el registro de la marca IVAR, para los servicios de clase 41, también
encontramos que existen claras distinciones y diferencias entre las citadas marcas IVAR MASTER DIGITAL
(marca mixta: denominación + logo distintivo) en elidioma inglés que significa: IVAR MAESTRO DIGITAL.
En contrapartida tenemos VAR CONMEBOL (marca mixta + logo distinto) que entiendo se refiere a un
sistema de control que utilizan los árbitros que en un juego de fútbol que es claramente lo que protege
según sus servicios. Por lo tanto, ni fonéticamente son similares al oido de los consumidores (...)".-------------

Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuestcl

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "IVAR MASTER DIGITAL" y la

marca oponente a/AR CONMEBOL", se evidencia que si bien cuentan con un elemento similar, no
necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy
diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se

compone de tres vocablos, la cual en su conjunto dejan una impresión fonética y visualmuy diferente que
aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la

diferencia existente entre las mismas.

IVAR MASTER DIGITAL (marca solicitante), y
VAR CONMEBOL (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común el vocablo'VAR', no es menos cierto
que en la marca solicitada '[VAR MASTER DIGITAL", el vocablo "[yAB" constituye parte del nombre del
solicitante y además se incorpora la letra "I". El solicitante IV¡\R WILIANS SOSA RODRIGUEZ, al ser titular
del nombre "fVAR', tiene un interés legítimo y personal en utilizar su nombre en la marca "[VAR MASTER
DIGITAL". Este uso está respaldado por su derecho inherente a utilizar su propio nombre para identificar su

empresa y productos. La adición de los términos "MASTER DIGITAL" proporciona un contexto distintivo
que minimiza el riesgo de confusión con otras marcas. Además, el uso de su nombre en un sector específico
del mercado está respaldado por principios legales y precedentes que reconocen el derecho de una
persona a utilizar su nombre propio en actividades comerciales.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud
suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada)
cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo negro y la denominación "IVAR MASTER DIGITAL"
en letras mayúsculas de color blanco de dimensiones diferentes, mientras que la segunda (marca oponente)
se compone de un fondo blanco con la denominación 'VAR CONMEBOL", en letras de color azul en
distintas dimensiones y en la parte inferior con dos figuras geométricas, rodeado de un marco j Ieto
de color azul, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse teel sigu

Direcció¡ N¡ci io¡itdad lnteltcl':rl
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Resolución N

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'485 DE FECHA 03 DEIUNIODEaO}4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE.DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N'84044/2023, SOLICnADA
POR TVAR WILTANS SOSA RODRIGUEZ.--.

marca solicitada marca oPonente

lvnñ]
I -coq[,:l

Que, en sÍntesis, tanto las marca oponente como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y
al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de

comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ---------

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

RE S UE LVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N" 485 de fecha 03 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigrosos.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de Ia marca "[VAR

MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", clase 41, Expediente. No 84OM12O23, solicitada a

nombre de IVAR WLLANS SOSA RODRI GUEZ- - - - - - -

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédu]a.

tll[fl
]il5TtI ililM
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ResoluciónN

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 872 DE FECHA 22DE JUNIO DE 2024, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITUD DE REGÍ$RO DE LA TVIARCA \ATE ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE No 3656212023, A NOMBRE DE rÉOÉnenON
TNTERNAflONALE DE FOOTBALL ASSOCTAflON (FrF:A).-

Asunción, ! c ...,. ?tt.)l

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédération
Intemaüonale de Football Associaüon (FIFA) en contra de la Resolución Na 872 de fecha 22 de junio de
2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédéraüon
Intemaüonale de Football Associaüon (FIFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
Ne 872 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
inte¡puesto

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de Fédéraüon Intemaüonale de

Football Associaüon (FIEA) expresó agravios; Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera qrae: "(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE
26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2016-ló74202 Denominación WE ARE X Clase 25 Registro 4ó2882 Titular Yoshiki Pictures Llc
(US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los
consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado.-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la

conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'WE ARE X', está compuesta por los tres
términos que la conforman, constituyéndose asÍ en una "denominación compuesta", que hace referencia
directa a la legendaria banda de rock japonesa XJapan, siendo la marca antecedente el nombre que le
dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, Yoshiki, todo lo cual
lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca
solicitada "WE ARE 2ó, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una 'denominación

compuesta', la misma está conformada por los dos términos 'WE ARE' más el número'26'y el mismo hace
alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Futbol de la FIFA, especificamente
la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de
que es un ESLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta de mi
representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión.
Además la marca base del presente rechazo es visiblementes más corta que la solicitada por mi
representada, siento este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus eletrnen

E3



Resolución

POR I.á, CUAL SE REVOCA 1.A. RESOLUCIÓN N9 872DE FECHA 22DE JUNIO DE2024, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL E)GEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE Tá, MARCA IME ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 3656212023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION
TNTERNAflONALE DE FOOTBALL ASSOCTATTON (FrFA).-

Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la
marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases t6 y 35, sin que haya habido
obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podria causar riesgo de confusión a terceros o a
los consumidores, las cuales coexisten pacÍficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la
solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgaclo a mi
representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.j33 mencionadas
anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a consütuir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca nVE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUE"IA" y la marca base de rechazo
'wEAREX". ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro nVE ARE 26, SLOGAN Y
ETIQUET¡\: y la marca base del rechazo nVE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos
elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca
solicitante, marcando un diferencia audltiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir,
considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una
y otra marca no se darían

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre Ia misma se halla escrita la
denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al
sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan
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Resolución-ff-

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 872 DE FECHA 22 DE JUMO DE 2024, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTUD DE REGÍSTRo DE I¿. MARCA \A/E ARE 26,
SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE No 3656212023, A NOMBRE DE r'ÉpÉnqflON
TNTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIEA).-

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante»r.--------

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante
"\ fE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen
alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial deltitular solicitante, en donde se

menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that
empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26rM
Official Brand.(...)'2. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha
presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026rM en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que
ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UIJ. y México, asi como a

leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva
a la mayor competición deportiva de la historia. .../... El acto también ha servido para dar a conocer la
campaña SOMOS 2ó. que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la
presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFATM. La campaña incluye retratos e imágenes
de lugares significativos de esfe Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en
2O26 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna». ha declarado Gianni Infantino,
presidente de FIFA. oEs el momento en el que tres paÍses y todo un continente proclaman al unÍsono: nos
unimos en une sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande,
espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las
selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido. esta marca única supone un
imfortante faso en el camino a ^'1^ (...)"'Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada
es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa lÍnea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de
la compra, criterio marcariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada
notamos que en tanto la marca solicitante nVE ARE 26' se encuentra relacionada al futbol, la FIFA y otros
eventos deportivos relacionados, la marca "\ME ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música
según lo expresado en varias páginas web: " (...) We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés
de rock X Japan y sobre la vida de su lider Yoshiki. Dirigido por Stephen Kjak y producido por Passion
Pictures, el frlme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la
historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión
en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)" a. Se concluye, que bajo ningún
concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a

sectores comerciales bastante especÍficos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica
para el consumidor.-------------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el
actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, tambié tran
registradas las marcas: "26", clase 25, Registro N' 583385 y "SOMOS 26, SLOGAN", clase 25, R

I Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctrves", p. 18, París, 1984.
: httlrs://rvrvw.ljfh.comicn/articles/u,orld-cup-202(r-ofllcial-brand-unveiled-canada-mexico-usa-celebration-football-diversity

I hnpsy'/www,fifa.com/es/articles/se-presenta-la-marca-oficial-deJa-copa-mundial-2026
¿ https://cs.rvikiocdia.orq/wiki,/VVcr Are X

ía Cnstaldt

,nknr':,;l;;Lil*xln
illliiiü, ü,,i,;; u' ?rcPitdtd htdectur;



DIRECCIÓN NACIONAL DE

V;H PROPIEDAD
\Q# INTELECTUAL

PARAGUAY

GOBIERNO nu. I PARAGVÁI
PARAGUAY REKUAI

Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 872DE FECHA 22DE IUNIO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N,ÍARCA'WE ARE 26,

sLoGAN y mQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE No 3656212023, A NOMBRE DE rÉOÉntlON
TNTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIAnON (FIFA).-

. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación

similar, en la misma clase 25, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra

versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad

de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforrne a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -- -- - - - - ----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurnda

Ar[ Ie

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 872 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WE

ARE 26, SLOGAN Y ETIQUEIA", Clase 25, Expediente No 3656212023,

nombre de Fédéraüonlntemaüonale de Football

Art.3e NOTIFÍQUESE. ----------

^B*.'1ff*t:Hl,:1tr
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 874DE FECHA a}DEIUNIO DE2O24, DICTADA PORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGíSTRo DE I.A MARCA \ME ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA" CLASE 38, EXPEDIENTE N" 3657012023, A NOMBRE DE FÉDÉRATTON
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTATION (FrEA).-----

Asunción,310f1T2021+

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédération
Intemaüonale de Football Associaüon (FIEA) en contra de la Resolución Na 874 de fecha 22 de junio de
2024, dictada por Ia Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédéraüon
hrternationale de Football Associaüon (FIEA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
Na 874 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de Fédéraüon Internaüonale de
Football Associaüon (FIEA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(..) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE
26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la Clase j8. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2016-1674203 Denominación WE ARE X Clase 9 Registro 458134 TitularYoshiki Pictures Llc (US)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la
conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'WE ARE X', está compuesta por los tres
términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia
directa a la legendaria banda de rock japonesa X Japan, siendo la marca antecedente el nombre que le
dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su lider, Yoshiki, todo lo cual
lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca
solicitada "WE ARE 2ó, SLOGAN" y etiqueta si bien también se consütuye en una 'denominación

compuesta', la misma está conformada por los dos términos 'WE ARE' más el número '2ó'y el mismo hace
alusión directa al año en el cual se llevará a cabo elpróximo Mundial de Futbolde la FIFA, especificamente
la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados [Jnidos/ Canadá 2026, sin o]vidar que se enfatiza el hecho de
que es un SLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y eüqueta de mi
representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión.
Además la marca base del presente rechazo es visiblementes más corta que la solicitada
representada, siento este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos
Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el
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Resorución*'()& rx !1

POR I.A CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCTÓT.¡ NS 874 DE FECHA 22DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA.
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGÍSTRO DE I¿, MARCA NVE ARE 26,
sLocAN y mQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE No 3657012023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTAflON (FrFA).-

marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases ló y j5, sin que haya habidct
obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podría causar riesgo de confusión a terceros o a
los consumidores, las cuales coexisten pacÍficamente con la marca base del presente rechazo, por l,c cual l¿t

solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi
representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.3i2 y 584.ij3 menc'ionadas
anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes". ---------

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

Que, tal como Io expresa el Art. I de la Ley N" 1294lgs,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca nyE ARE 26, SLOGAN Y ffiQUE"IA" y la marca base de rechazo

nvE ARE X',. ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro nVE ARE 26, SLOGAN Y
ETIQUETA y la marca base del rechazo 1ME ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos
elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan

ambas es bastante disÍmil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca
solicitante, marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir,
considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una
y otra marca no se darÍan

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la

denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada

UETTEI¡
marcas base de rechazo

denomrnativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es

sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los prod
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Resolución &
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 874 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE }VÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICmUD DE REGÍSTRo DE Iá, MARCA ,\ME ARE 2ó,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENIE N" 3657012023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION
INTERNAIIONALE DE FOOTBALL ASSOCTATION (FIEA).-

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante
lME ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen
alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se

menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that
empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26rM
Official Brand.(...)"2. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha
presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026rM en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que
ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, asi como a

leyendas del fiitbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva
a la mayor competición deportiva de la historia. .../... El acto tambi(n ha servido para dar a conocer la
campaña SOMOS 26. que anima a personas, municipios y colecüvidades a participar activamente en la
presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFATM. La campaña incluye retratos e imágenes
de lugares significativos de esfe Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en
2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna». ha declarado Gianni Infantino,
presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres paises y todo un continente proclaman al unÍsono: nos
unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIM más grande,
espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las
selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido. esta marca única supone un
imfortante laso en el camino a "t^ (...)" t Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada
es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa lÍnea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de

la compra, criterio marcariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada
notamos que en tanto la marca solicitante nVE ARE 26" se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros
eventos deportivos relacionados, la marca ryyE ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música
según lo expresado en varias páginas web: " (...) We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés
de rock X Japan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kjak y producido por Passion
Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la
historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión
en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)"n. Se concluye que bajo ningún
concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a

sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica
para el consumidor.-------------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominacion .En
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, tran
registradas las marcas: "2ó", Clase 38, Registro N" 583399 y "SOMOS 26', Clase 38, Registro N

lMathely,Paul,.,LedroitfranEaisdessignesdistinctives",p'l8,París,I984.
2 httns:,//rvrvrv.llfa.comi'en/articles/world-cup-2026-official-brand-unveiled-canada-nrexico-usa-cclebration-lbolbal.l-diversity

I https://w*rr,.fifa.com/es/articles/se-presenta-la-marca-oficial-deJa-copa-mundial-2026
a htt¡rs:1/cs.ir ikipedio.org/u,iki,Wc- Arc-X

decir,
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el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la

misma Clase ?8, por lo que Ia solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de

una marca que ya le pertenece.------------

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos,

vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en las 
"lr.es 

Oq.2§ y 41.

mientrasquelamarcaentrámitederegistropretendeobtenerlacoberturaParalossiguientes@
de la Clase 38 "(...)Servicios de telecomunicaciones; servicios de comunicaciones por medio de telefonos y'

teléfonos móviles; servicios de comunicaciones electrónicas por medio de teléfonos; radiocomuñcación;
servicios de comunicaciones prestados mediante fax; servicios de radiobúsqueda; servicios de
comunicaciones por medio de teleconferencia; difusión de programas de televisión; radiodifusión;
servicios de agencia de prensa y noticias; alquiler de equipos telefónicos, fax y otros equipos
comunicacionales; transmisión de un sitio web comercial en la Internet o en dispositivos electrónicos de:

comunicación inalámbrica; servicios de difusión de programación para radio y televisión suministrado a

través de satélites, cable o por redes inalámbricas; mensajería electrónica; servicios de suministro de acceso
a blogs, a salas de chat, a tablones de anuncios o a foros de discusión; suministro en linea de salas de chat y
tablones de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes, de comentarios y de contenido
multimedia entre usuarios para redes sociales; suministro de acceso a sitios web con mapas, información
sobre direccianes de conducción y la ubicación de comercios; transmisión de mensajes e imágenes por
ordenador; suministro de acceso a servicios de pedido y compra desde el hogar y desde la oficina a través
de ordenadores, de una red informática global y/o de tecnologías de comunicaciones interactivas; correo
electrónico; suministro de conexiones de telecomunicación a Internet o bases de datos; sumin'istro de
acceso a sitios web con música digital en la Internet o en dispositivos electrónicos de comunicación
inalámbrica; servicios de telecomunicaciones de información; transmisión de programas de radio y de
televisión relacionados con deportes y con eventos deportivos; (...)"---------

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 presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose 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 sólo adjudica protección a la
categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. I a marca antecedente y la marca solicitante
no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una
eventual coexistencia pacífica entre la marca antecedente y la marca solicitante.-

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. - - - - -- - - --- -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

quede registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera las
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ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", Clase 38, Expediente No 3657012023,

nombre de Fédéraüon Intemationale de Football

marca "WE

solicitada a

Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N9 874 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGíSTRo DE LA MARCA'tlVE ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N" 3657012023, A NoMBRE DE f'ÉOÉnaloN
TNTERNAnONALE DE FOOTBALL ASS O CTATION (FrFA). -

características necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las
prohibrciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art. le

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

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución Ns 874 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.3s
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 87I DE FECHA 22DE IUNIO DE2024, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGÍSTRo DE LA MARCA,\ME ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE No 3655212023, A NOMBRE DE r¡OÉnlTION
TNTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIAflON GIEA).-

Asunción, li ill i',1,,,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédération
lnternaüonale de Football Associaüon (FIFA) en contra de la Resolución Ns 871 de fecha 22 de junio de
2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédération
Intemaüonale de Football Association (HFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución
Ne 871 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 02 de agosto de 2O24, el representante convencional de Fédéraüonlnternaüonale de
Football Associaüon (FIFA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE
26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la
búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 201ó'1674203 Denominación WE ARE X Clase 9 Registro 458134 Titular Yoshiki Pictures Llc (US)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al articulo óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la
conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'WE ARE X', está compuesta por los tres
términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia
directa a la legendaria banda de rock japonesa XJapan, siendo la marca antecedente el nombre que le
dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su lÍder, Yoshiki, todo lo cual
lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca
solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una 'denominación

compuesta', la misma está conformada por los dos términos 'WE ARE' más el número'26'y elmismo hace
alusión directa al año en el cual se llevará a cabo elpróximo Mundial de Futbol de la FIFA, específicamente
la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 202ó, sin olvidar que se enfatiza el hecho de
que es un SLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 2ó, SLOGAN" y etiqueta de mi
representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión.
Además la marca base del presente rechazo es visiblementes más corta que la solicitada
representada, siento este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a s.us elementos

laAdemás, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración

Abg..Cl
0i¡ecrr;i
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POR IA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 87I DE FECHA 22DE JUNIO DE2024, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE LA N{ARCA'\ME ARE 26,
sLocAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 3655212023, A NOMBRE DE FEDÉRATION
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTATTON (FrFA).-

marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y 35, sin que haya habido
obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podrÍa causar riesgo de confusión a terceros o a
los consumidores, las cuales coexisten pacÍficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la
solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi
representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos 584.332 y 584.3j3 mencionadas
anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".

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

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, Ias marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca nyE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUE"IA" y la marca base de rechazo

nyE ARE X'. ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WEARE 26, SLOGANY
ETIQLJE'IA" y la marca base del rechazo "WE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos
elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan
ambas es bastante disÍmil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca
solicitante, marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir,
considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una
y otra marca no se darÍan

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con
una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre Ia misma se halla escrita la
denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografia especial, la cual en conjunto deja una
impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca

marca solicitada marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria.
sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al.gye se destina

UETTII-
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 87I DE FECHA 22DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRO DE LA MARCA \^/E ARE 26,
SLoGAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENIE N' 3655212023, A NOMBRE DE pÉOÉnetON
TNTERNATTONALE DE FOOTBALL ASSOCTAflON (FrFA).-

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantdrr.--------

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante
"r,AfE ARE 26', es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen
alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se

menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that
empowers people, places and communiües to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26rM

Official Brand.(...)'2. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha

presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026rM en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que
ha congregado a representantes de la FIFA y de los paÍses anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, asÍ como a

leyendas del futbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva
a la mayor competición deportiva de la historia. .../... El acto también ha servido para dar a conocer la
campaña SOMOS 26. que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la
presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFATM. La campaña incluye retratos e imágenes
de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en
202ó e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna,. ha declarado Gianni Infantino,
presidente de FIFA. oEs el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unÍsono: nos
unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande,
espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las

selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido. esta marca única supone un
imfortante faso en el camino a 2O^4 (...)"'Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada
es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de

la compra, criterio marcariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada

notamos que en tanto la marca solicitante nyE ARE 26" se encuentra relacionada al futbol, la FIFA y otros
eventos deporüvos relacionados, Ia marca "lME ARE X' se encuentra relacionada al mundo de la música

según lo expresado en varias páginas web: " (...) We Are X es un documental de 201ó sobre el grupo japonés

de rock X /apan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kjak y producido por Passion

Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 201ó. We Are X explora la
historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión
en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)" /. Se concluye que bajo ningún
concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a

sectores comerciales bastante específicos, por Io que no cabrÍa hablar de riesgo de confusión ideológica

para el consumidor.-------------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones simil
ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Insütución, también
registrada la marca: "26", clase 9, Registro N' 583656. Es decir el titular de la solicitud de a

I Mathely, Patrl, "Le droit frangais des signes distrnctives", p. 18, París, 1984.
2 https://rvrvw.fila.cr:m/en/articlcs/world-cup-202(r-of licial-bland-unveiled-canatla-mexico-usa-celebration-football-diúersilhg. Claudia
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registros concedrdos bajo una denominación similar, en la misma clase 9, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.------------

Que, en conclusrón, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la resoluclón recurrida. -- -- -- - - - -- -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracteristicas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentr,: de las

prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar Ia Resolución recurrida

ArL ls

PORTANTO,
Iá, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 871 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por Ia Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de regrstro de la ma.rca "WE
ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", clase 09, Expediente No icitada a

nombre de Fédéraüon Intemaüonale de Football

Aft.39
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Resolución*'-0-[, ; Ú
POR I.-A. CUAL SE CONFIRMA I.-A RESOLUCIÓN N" II4O DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE}O¿S,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9942212022, A
NOMBRE DE CLAUDT.A DARIO JATME.------

- nn.l I

Asunción, t ', '' . /'tl¡""

VTSTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de
DELMERY HERO LAIAM MARKETPLACE HOLDING S.A. en contra de la Resolución N" ll40 de fecha 20 de
diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de DELMERY HERO
LAIAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N'
1140 de fecha 20 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0l de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 29 de mayo de 2O24, el representante convencional de DELMERY HERO IAIAM
MARKETPLACE HOLDING S.A. expresó agravios; en fecha 07 de julio de2024, se presenta la representante
convencional de CLAUDTA DARIO IAIME y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia
llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizadas las marcas TE LO COMPRPO YA Y
ETIQUETA (marca solicitada) vs. PEDIDOS YA (marca oponente), en conjunto encontramos que se puede
concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni
indirecta o inducir en eruor al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la
mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada TE LO COMPRO YA los elementos necesarios

Para su registro que son novedad y especialidad.../... Aunque se observa que existe una cierta similitud
entre las marcas YA, debemos mencionar que debido a su uso común en la clase 35, no puede ser
monopolizado como una marca registrada exclusiva para un titular.../... Podemos dilucidar que las marcas
en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar las partes comunes no
constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que este incluya elementos
capaces de integrar un conjunto.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario
vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas,
corresponde no hacer lugar a la oposición deducida"--------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DELTVERY HERO LAIAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. y manifiesta: "(...) Niego categóricamente estas aseveraciones verüdas por el inferior pues no
es cierto que las marcas enfrentadas en estos autos, PEDIDOS YA Y ETIQUETA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA
y P PEDIDOS YA ENVIOS Y ETIQUEM vs. TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA impacten de manera distinta en
la mente de los consumidores, ya que al compartir las mismas un mismo vocablo integrante, tener una
misma estructura y transmitir ideas muy similares o conexas, terminarán siendo relacionadas entre sí como
si fuera propiedad de una misma persona.../... la totalidad de las marcas en conflicto en
comparten el adverbio YA como parte integrante y en todos los casos a continuación de
transmiten ideas conexas o muy ii^ilrr"t relacionadas, como COMPRAR y PEDIR, pues elfi

Ljlft\ ri, I '.1
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Resolución*'-0-L, ; ,*
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓN Tg" II4O DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEI)}3,DICTADA
POR LA ONPCCTÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRO YA y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9942212022, A
NOMBRE DE CLAUDTA DARIO IATME.------

corresponde a la consecuencia directa del segundo, debido a que no hay COMPRA si anfes no hubo un
PEDIDO.../... Las marcas en pugna poseen una misma connotación, sugiriendo ellas prácticamente una
misma idea.../... Indefectiblemente el consumidor pensará que, al transmitir prácticamente la misma idea,
todas proceden del mismo propietario, gozando de la misma calidad, la cual sin lugar a dudas, beneficiará
injustamente la solicitada.../... Resulta sumamente llamativo y falto completamente de originalidad que un
tercero, aieno a mi mandante y sin autorización de éste, utilice y pretenda registrar dentro de una marca un
mismo recurso, la utilización del adverbio YA para sugerir la rapidez.../... A más de las similitudes gráficas,
ortográficas, fonéticas y sobre todo, ideológicas deben sumarse la igualdad de clases y de servicios
cubiertos.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente, dicte resolución revocabdo en todas
suspartes la Resolución No l140/2023(...)'.-----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravtos y entre otros argumentos dice: "(...) La posibilidad de confusión no existe ni podrÍa
existir, gracias a los elementos diferenciadores que ostentan cada una de las marcas en el sentido de la
denominación, etiqueta, y pronunciación, por lo que el aegumneto esbozado por el recurrente en su escrito
de expresion de agravios cuando dice que en el plano gráfico y ortográfico también se observan suficientes
diferencias, carece de sustento.../... La simple lectura y comparación sirven para confirmar que los derechos
del titular de la marca PEDIDOS YA o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción
de la marca TE LO COMPRO YA, en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla
asegurada tanto fonética como ortográfica y visualmente,J,. Lo único que comparten las marcas en pugna
es el término YA y que ha demostrado que el uso de dicho término es de uso común en dicha clase j5 por lo
que no se puede pretender el monopolio del mismo.../... La marca registrada que controvierte al de la
solicitud poseen elementos sobre el cual recae toda su distintividad y peculiaridad auditivia, que en su
conjunto ambas contribuyen a otorgar especialidad y carácter propio a las mismas.../... En el caso de autos,
es indudable por las razones expuestas que NO EXISTE la más mÍnima posibilidad de que la marca TE LO
COMPRO YA Y ETIQUETA solicitada, iduzca directa o indirectamente a la confusión entre los productos en
relación con los de la marca PEDIDOS YA de la demandante.../... Las marcas en pugna presentan también
una discrepancia visual muy evidente que no podrá causar confusión en le mercado, además de tratarse de
un térnimo de fantasÍa../... pOr tanto solicito a la Señora Directora dcite resolución confirmando la
Resolución N' 1140/20223.

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "'lE LO COMPRO YA Y
EnQuETA"(solicitada) y las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS
YA ENVIOS Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse
presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho
marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas
puede ser asociada con la otra. 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 común, como se

analizará en el párrafo siguiente. Además, la solicitada se compone de una marca de cuatro vocablos y de
una etiqueta, que en su conjunto deja una impresión fonética y visual muy diferente que

ilnÍl
j lliritri:!
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posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas De dichas particularidades,l
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. II4o DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEI}L3,DICTADA
POR I..A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRO yA y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 9942212022, A
NOMBRE DE CLAUDTA DARIO IAIME.------

genera una fuerte dlferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos
que la impresión auditiva que generan no es similar:

TE LO COMPRO YAY ETIQUETA (marca solicitada), y
PEDIDOS YAY ETIQUETA, P PEDIDOS YAY ETIQUETA Y
P PEDIDOS YA ENVIOS Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las
palabras que conforman las denomtnaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA" (solicitante) vs "PEDIDOS YA y ETIQUETA, p
PEDIDOSYAYETIQUETA y P PEDIDOS YA ENVIOS Y ETIQUETA " (oponente) no se leen de la misma
manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación
semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando Ia marca como un todo, no existen
suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------------

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, ]orge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas"
nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibitidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga
un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones TE LO
COMPRO YA Y ETIQUETA (solicitada), y PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YAY ETIQUETA (base de
oposiciÓn), se comparte elvocablo "YA", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones
similares, En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también
se encuentran registradas las marcas: PAGO YA, clase 35, Registro N" 559033 a nombre de ALBERTO
HELFON ANTEBI DUARTE; OFERYA!, clase 35, Registro N" 508398 a nombre de KAMO S.A;ATLAS yA!, clase
35, Registro N' 535584 a nombre de BANCO ATLAS S.A.; I AClg YA!, clase 35, Registro N" 522i20 a nombre de
GLORIA CAROLINA LANIK DE GOMEZ; extremo que demuestra la coexistencia pacÍfica de las mismas
dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un
vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------------

Que, siendo asÍ, el vocablo "YA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadre pueda intentar
monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N" l2g4llgg8 de Marcas que
textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella
de uso común o necesario en el comercio". -----------

abg.
Di¡ecto r
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 1I4O DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEh)IT,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA',TE LO COMPRO YA y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9942212022, A
NOMBRE DE CLAUDTA DARrO IAIME.------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. A1

respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, Ia etiqueta de la marca solicitada cuenta con la
palabra "TE LO COMPRO YA" en letras mayúsculas; Ios primeros dos vocablos "TE LO" están en color gris
dentro de una carrito de color negro, mientras que los últimos vocablos "COMPRO YA" están en azul y gris
respectivamente y debajo del ultima palabra se encuentra el vocablo .COM en color gris, mientras que las
oponentes cuentan con fondo rojo y la denominación PEDIDOS YA en letras blancas con una p en
mayúscula al costado de la denominación, teniendo una de ellas la figura de un tenedor dentro de la letra p.

y otra en letras grises con un fondo blanco.-----

marca solicitada marcas oponentes

áEt,
oo

COMPROVO

) n.aiaosYo envíos

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con
elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad
en el plano fonético-conceptual como el gráfico, 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 distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada podrá coexistir pacíficamente con el oponente, en igualdad de condiciones, ya que es un
signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, originaly distintiva de la marca registrada, por lo
que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde confirmar la resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.á. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' tl40 de fecha 20 de diciembre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicrtud de registro de Ia marca "TE LO
COMPRO YA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No 9942212022. solicitada a nombre

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

PedídosU"l P pedidosyq
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA Iá' RESOLUqÓN N' 1144 DE FECHA 27 DE AC,OSTO DE 2O2O DISTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL E)PEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H/ENT Y
ETrQlJE"tA',, CLASE 12, EXPEDIENTE N' 86598/2019, SOLICITADA POR SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,
UID----------

Asunción,3;:r202/-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SHANDONG
LINGLONG TYRE CO., I.IID contra la Resolución N' 1144 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas, yt ------------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de sepüembre de 2020 se presenta el representante convencional de SHANDONG
LINGLONG TYRE CO., LTD e interyone recurso de apelación en conka de la Resolución N" 1144 de fecha 27

de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recu¡so de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de marzo de2O22, el representante convencional de SHANDONGLINGLONGTYRE
CO., [.TD expresó agraüos. Esta Dirección üene por contestada la expresión de agraüos y llama autos para
resolver en fecha 19 de abril de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que,habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca EVENT TYRES, registada con el
número 372493 en fecha 28 de noviembre de 2012 a favor de EWNT TYRES B.V.; Comentario: Que, ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma
clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además Ia marca solicitada se reproduce
Íntegramente en la marca registada, por lo que de conformidad al artículo 6' de la Ley N' 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agraüos, entre otros argumentos: "(...) Sobre
el particular, informamos que en fecha 03 de diciembre de 2020, bajo Acta N" 81421/2020, se ha solicitado la
transferencia en el Registro N" 372493 de la marca EWNT TYRES de EWNT TYRES B.V a SHANDONG
LINGLONG TYRE CO., LTD. tomándose nota en la base de datos en fecha 12 de marzo de 2022.../... En
consecuencia SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. es la actual propietaria del registro EWNT
TYRES,/,. Por lo precedentemente expuesto revoque la resolución N' 1144/2020."------------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuesüón, esta Dirección considera que no puede ser

pasado por alto el hecho de que la firma SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD. es ütular tanto de la
marca base de rechazo como de la marca solicitada.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones
(marca antecedente, base del rechazo) y EWNTY ETIQUETA (solicitud en cuestión)

Dirupión Gentirf it

Dir¡trit,r )lac :'¿i rle Il:;

ütular, y que si permiümos la coexistencia de las mismas, no existe perjücio para su
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POR I..A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1144 DE FECHA 27 DEAGOSTO DEzOzO DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCA,S EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVENI Y
mQUEIA", CLA,SE 12, E)(PEDIENIE N' 86598/2019, SOLICITADA POR SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,
urD--..----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en üsta a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N' 1294198 de Ma¡cas,
corresponde revocar la resolución recurrida.

Art le

ArL 2e

PORTAI{TO,
I.á, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.á. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1144 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registo de la marca'E\/ENTY
EllQuETtr*, clase 12, Acta N" 86598/2019, solicitada a de SIIANDONGLINGLONG
TLRE CO., LTD----

ArL 39 NOTIFÍQUESE.-.-----.---
Cristaldr
lntetina

d lndusrtirl
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I3I4 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2OI9 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANNAITE Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N' 4349012018, SOLICTTADA pOR XINGYUAN TIRE GROUP CO.,
LT.-----------

Asunción, g 1 [li 2ll2{

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de XINGYUAN TIRE
GROUP CO., UID contra la Resolución N' 1314 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Drrección de
Marcas, y; - - - - -- -- - - - -

RE SULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de XINGYUAN
TIRE GROUP CO., LTD e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1314 de fecha 15 de
octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso de
apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de febrero de 2020 , el representante convencional de XINGYUAN TIRE GROUP CO.,
LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 06 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que,habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ANNAITE, registrada con el
número 359209 en fecha 30 de enero de 2012 a favor de Miguel lavier Vera Gajardo Bustamente;
Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca
solicitada se reproduce integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al articulo 6" de la
Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

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

menester que la Señora Directora tenga presente el siguiente detalle: la marca pretendida por mi mandante
se encuentra limitada a Cubiertas de neumáticos para vehÍculos; neumáticos; cámaras de aire para
neumáticos; bandas de rodadura para recauchutar neumáticos; clavos para neumáticos; neumáticos para
automóviles; cámaras de aire para neumáticos de bicicleta; neumáticos sin cámara para bicicletas; bandajes
macizos para ruedas de vehículos; carcasas de neumáticos mientras que la marca registrada se encuentra
amparada para todos de la clase 12 con lo cual surge aplicable la última parte del Articulo 6 de la Ley 1294/98
.../... Cabe señalar que la marca solicitada por mi mandante es mixta.../... La solicitud de la marca ANNAITE Y
ETIQUETA , clase 12 reúne las características propias que lo hacen un signo registrable.../... A la vista de los
argumentos y circunstancias que reconfiguran la situación de hecho, requiere mi parte que la Resolución
N" I 3 l4/201 9 sea revocada.'r-------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencir
interpuesto ---l¡qi.

Direcciól lircrmri oe i'ts¡tr
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Resolución N' i] , ;--*-F-
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' 1314 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2OI9 DICTADA POR T¿,

DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANNAITE Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N' 4349012018, SOLICITADA POR XINGYUAN TIRE GROUP CO.,

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de Ia DINAPI, el Registro N'359209 de Ia marca "ANNAITE" a

nombre de Miguel Javier Vera Gajardo Bustamente venció el 30 de enero de 2022, venciendo a su vez el

plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo,
tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de Ia Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...)

Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de sers meses posteriores al vencimiento
(...)".---------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del
registro de la marca "ANNAITE Y ETIQUETA", solicitada por XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1314 de fecha 15 de octubre de 2019 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.le

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ANNAITE
Y ETIQUETA", clase 12, Acta N" 44349012018, solicitada a nombre de XINQIUAN TIRE
GROUP CO., LTD---

Art.3e NOTIFÍQUESE.-----------
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A. RESOLUCIÓN N' 8OI DE FECHA 3I DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',DUKE PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N'51503/2021A NOMBRE DE PROQUIMUR
s.A.----------

fonético. Es asÍ que en conjunto dejan una impresrón fonética y visual muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles.4 AsÍ las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos

analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna DUKE PROQUIMUR
(solicitada), y PROGEQUIM (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente
disÍmiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte
distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es bastante disÍmil.

Que, por último, tal y como lo menciona el solicitante, PROQUIMUR SA. cuenta el registro marcario
de la marca PROQUIMUR, Registro No 477.222; Registro N'485077; LAMPO PROQUIMUR, Registro N"

519.432; IAKE PROQUIMUR, Registro N' 540327; AZTRAZINA 90 WG PROQUIMUR, Registro N' 556.995 para

la clase 05. En ese sentido, constituye una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre

dicha denominación y con la presente solicitud solo pretende registrar la marca que ya le pertenece, clase

la 05.--------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DUKE PROQUIMUR",

consütuye a su vez la razón social de la firma solicitante, PROQUIMUR S.A. es decir, que la marca solicitada
se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley
marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada,

la cuaI se adquiere desde su primer uso público

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su

conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General

considera que la marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no exisrLe<i

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las m
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----

0

: Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013.
0irección Nscionli de Prcpicdrd lnteicctua
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Resoluciónr.r'$-*Ú I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 801 DE FECHA 3I DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA',DUKE PROQUIMUR", C[á,SE 05, EXPEDIENTE N" 51503/2021A NOMBRE DE PROQLIMUR

PORTANTO,
Iá. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

Art.le CONFIRMAR Ia Resolución N" 801 de fecha 31 de agosto de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

PROQUIMUR", clase 05, Expediente No 5l5}3l202l,

ArT.3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

registro de la marca "DUKE

solicitada a nombre de

Dir.Itor^ Fe ne r
Dirtcció¡ Gcne¡¡l dr

Dirrcció¡ Necirnrl de
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 8OI DE FECHA 3I DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA'DUKE PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N' 51503/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR
sA----------

Asunción, g 0 tI 2o2l-

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de QUIMEAS.A.
en contra de la Resolución N" 801 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha O5 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de QUMFA S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 801 de fecha 3l de agosto de2022, dictada
por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha t8 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso inte¡puesto.--

Que, en fecha 25 de noviembre de ?O22, el representante convencional de QUIMFA S.A. expresó
agravios; en fecha 03 de marzo de 2023 el representante convencional de PROQUIMUR S.A. contesta la
expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas
DUKE PROQUIMUR (marca solicitada) vs. PROGEQIJIM (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es

posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e

ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifrque en el mercado.../... es relevante
mencionar que actualmente la parte oponente ya se halla coexistiendo con la marca PROQUIMUR en la
clase 05 (Registro N'477222) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante.../... Esta Dirección considera
que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../...Por lo expresado y
de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, corresponde no hacer lugar a la oposición
deducida.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMFA S.A. y manifiesta: "(...) La forma en que
wl Señor Director de asuntos Litigiosos hizo la evaluación de ambas denominaciones en pugna es

totalmente errada, ya que si hacemos la repetición reiteradas de ambas denominaciones deja la impresión
de una misma idea en el público consumidor .../... ta marca de mi mandante perderá su capacidad
diferenciadora, al se expuestos ambos productos en locales de comercialización afines.../... A simple vista
puede ser observado que la marca solicitada DUKE PROQUIMUR reproduce Íntegramente la denominación
de la marca registrada por mi mandante PROGEQUIM.../... La reproducción se da en el mismo orden y
secuencia.../... No es necesario que las semejanzas sea extremadamente concretas o exageradas, no se

requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión.../... es evidente que el
solicitante no mostró novedad ni originalidad al solicitar su marca.../... Ambas marcas pretenden disünguir
los mismos productos, comprendidos en la misma clase en la cual mi mandante ha registr
posibilidad de confusión en el público consumidor se ve exponencialmente acrecentada.../...

expuesto, solicito a la Señora Directora dictar resolución revocando en todas sus partes la

Uircc
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Resolución N' 5 I
POR tá, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 8OI DE FECHA 3I DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "DUKE PROQUIMUtr, CLASE 05, EXPEDIENTE N" 51503/2021A NOMBRE DE PROQUIMUR
sA----------

Que, contesta la expresión de agravios PROQUIMUR S.A. y, entre otros argumentos, expresa: 'De

acuerdo con lo resuelto por el aquo, manifiesto que mi mandante tiene pleno derecho a ser titular del
registro de la marca DUKE PROQUIMUR, en clase 05, debido a que tanto la oposición como la apelación
carecen de fundamento legal, las marcas en pugna, comparten únicamente eltérmino PRO, a simple vista
las mismas poseen distintividad una de otra.../... Marcando toda la diferencia entre ellas DUKE en una y
QUIMUR en la otra, que aporta aún mayor distintividad a la marca pretendida.../... El hecho de que las

marcas en litigio comparten tres letras, no puede tornarlas confundibles, pues es preponderante la cantidad
de elementos diferenciadores que las hace disimiles, de ninguna manera puede afirmarse que DIJKE
PROQUIMUR es extremadamente similar a PROGEQUIM, por las diferencias gramaticales y fonéticas
existentes entre ellas.../... ¡tt¡ mandante posee registros de su marca PROQUIMLIR, asÍ como solicitudes de
marca en varias clases de la nomenclatura oficial.../... Es una marca creada por mi mandante y adoptada
como nombre comercial con mucha anticipación en el comercio y es sabido que el nombre comercialestá
protegido y constituye una propiedad a los efectos de la ley de marcas.../... Por tanto a la Señora Directora
pido, dicte resolución confirmando la resolución apelada en todas susparres.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna:"DUKE PROQUIMUR" (solicitada) y "PROGEQUIM" (oponente).----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas DUKE PROQUIMUR, clase 05 (solicitada) y
PROGEQUIM, clase 05 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el

derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de
las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa
determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anállsis desde la
óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, al respecto, expresa el Dr, Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que:
"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes /os diversos detalles, sino las características
típicas, la impresión general y los principales elementos del signoo En ese sentido, corresponde analizar si

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados
en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: --------

DUKE PROQUIMUR

PROGEQUIM

(marca solicitada), y
(marca oponente)

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen
similitudes entre sÍ -PRO-, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una
compuesta,'mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo. Se observa cl
sus desinencias QUIMUR y GEQUIM, además del vocablo DUKE que antecede al segundo
solicitada, logran una distinción efectiva desde el plano visual como asÍ también el pla

vocablo de I

I BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

;ttug'
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 785 DE FECHA 1I DE OCTUBRE DEaOLS,DICTADAPOR
I-A. DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LAMARCA "EL',DORO YETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'01332/2022, SOLICITADO PORIUMBO
ALIMENTOS S.A.-.-----

Asunción, g10il l1if

interpuesto por el representante convencional de IUMBO
785 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y

RE S ULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma IUMBO
ALIMENTOS SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'785 de fecha 1l de octubre de
2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 21 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 11 de abril de 2024, el representante convencional de fUMBO ALIMENTOS S.A. expresó
agravios; en fecha 31 de mayo de 2024, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante
convencional del solicitante PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION); en fecha 20 de agosto de
2024 se llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna EL'DORO y
ETIQUETA (solicitante) y DORITOS (oponente), podemos notar que las denominaciones son visualmente y
fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado.../... Pero si bien tiene importancia el
análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto.../... Desde
ese punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa
(tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de
producción).../... Además de la casi identidad mencionada, la marca base de la oposición DORITOS (Registro

N' 518.888) protege arroz, tapioca, preparaciones hechas de cereales etc. en la clase 30, existiendo relación
de clases y productos, con la marca solicitada EL'DORO (productos alimenticios preparados a base de
cereales, clase 30), como podemos notar los consumidores podrían fácilmente confundir las marcas DORO
y DORITOS, con lo que podría causar una compra equivocada de productos o en la percepción de que
ambos provienen de la misma empresa, lo que podrÍa perjudicar la competencia leal en elmercado .../... ps

importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente es ampliamente conocida
por el sector al que se destinan los productos que distingue.../... Cabe también señalar que DORITOS
constituye un diminutivo de la marca solicitada EL'DORO, con lo cualse denota que el mismo es una copia
de la ya registrada.../... Ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada
procedente. " - - - - - - - - - - - - -

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de

realizar la pronunciación de las denomonaciones EL'DORO y
agravios, entre otros argumen
DORITOS, la amplia
la marca EADORO

,lhg.

existente entre ambas es innegable, y no solamente por estar

l)
Í/,
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Resolución No

POR I..A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 785 DE FECHA 1I DE OCTUBRE DEaOLS,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "EL',DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 01332/2022, SOLICITADO pOR JUMBO
ALIMENTOS SA.-..-...

palabras y la marca DORITOS por una sola, si bien esa es una marcada diferencia gráfica y fonética, también
se diferencian por los caracteres muy distintos que poseen y que la hacen absolutamente diferente de
pronunciar, y por dicho motivo se torna imposible el riesgo de confusión para el consumidor.../... Ambas
marcas en disputa son marcas mixtas, poseen logotipos, y haciendo una comparación entre los logotipos,
nos encontramos que los mismos distan muchisimo entre sí, no tienen nada en común y han sido
concedidos bajo conceptos totalmente diferentes.../... Ante todas estas diferencias marcadas, podemos
afrrmar con total seguridad que existen nulas posibilidades de que los consumidores pudieran asociar a esta
marcas entre sÍ y mucho menos que pudieran confundirlas.../... En razón de todo lo ya manifestado y los
contundentes argumentos esgrimisos en el exordio que antecede, respetuosamente solicito que revoque la
resolución recurrida.

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agravios y entre otros argumentos dice:"(...) La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha
encontrado que las marcas enfrentadas son altamente confundibles.../... La parte recurrente lnsste
sorprendentemente y erróneamente en que existen marcadas diferencias.../... Se observa claramente que las

marcas resultan altamente confundibles y asociables en los planos gramatical , visual, fonético hasta en la
connotación conceptual..../... Ambas están constituidas de un único elemento de 7 caracteres.../... La marca
solicitada está constituida como una conjunción de dos palabras, que en lugar de tener un espacio entre
ellas, están unidas por un simbolo""' que no otorga mayor distintividad.../... Los cambios introducidos por el
solicitante son mínimos e incapaces de otorgar el carácter novedoso y la distinción necesaria a la marca
pretendida frente a la marca ya registrada y notoria y que ciertamente expone las intenciones del
solicitante, quien de mala fe y aprovechándose del renombre de mi principal y de su marca, ha solicitado el
registro de una marca extremadamente similar y confundible, pareciendo derivar una de la otra, para
proteger justamente el mismo producto que protege y comercializa mi mandante.../.. El impacto público
que mi mandante ha producido con su marca DORITOS ha motivado que también aparezcan competidores
desleales que intentan sacar provecho de la notoriedad de la marca de mi principal.../... La etiqueta de la
marca solicitada consiste meramente en la representación gráfica de la denominación pretendida con una
tipografía especial y color, por lo que es claramente la denominación es la que predomina en la misma y
dicha etiqueta no le otorga mayor novedad.../... Por lo tanto, pido a la Señora Directora, dictar resolución
confirmando en todas sus partes la Resolución N" 785/2023.

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar Ias similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente
solicitud de registro de Ia marca "EL'DORO Y ETIQUETA", se evidencia que Ia deno
solicitante se reproduce de manera casi idéntica en la marca oponente. En ese sentid
"EL'DORO Y ETIQUETA" es muy semejante a la marca registrada "DORITOS". En el sigr:

puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------------i
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Resolución."S; ü 0
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 785 DE FECHA 1I DE OCTUBRE DE}OL3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OTASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "EL',DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 01332/2022, SOLICTTADO pOR JUMBO
ALIMENTOS S.A.-.....

EL'DORO Y ETIQUETA
DORITOS

(marca solicitada), y
(marca oponente)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, siguiendo dicha lÍnea de pensamiento y analizando los signos en pugna en cuanto a sus

coberturas, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 30: EL'DORO Y ETIQUETA (solicitante) para "Productos alimenticios preparados a base
de cereales."y la marca oponente: DORITOS para la totalidad de los productos de la clase 30. EI subrayado
es nuestro a fin de resaltar que al encontrarse registrada con una cobertura para "todos los productos de Ia
clase 30", también comprende a los productos que pretende registrar la solicitante. Por tanto, se colige que
hay similitud en el contenido de la cobertura y por ende, es probable la confusión entre ambas. ---------------

Que, esta instancia considera que, al pretender la solicitante registrar la marca "EL'DORO Y
ETIQUETA", el consumidor podrÍa caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud
ortográfica y fonética, sino que serÍan comercializadas en los mismos lugares.

Que, la similitud ortográfica y fonética mencionada adquiere fundamental importancia al analizar el
segundo aspecto arriba indicado, el lugar de comercialización de los productos. A dicho respecto cabe
señalar que las marcas en pugna se encuentran depositadas en el mismo nomenclador internacional, clase
30, siendo los productos producidos por las dos firmas, los mismos. De ello se deriva que, el lugar de
comercialización de los productos serán los mismos, situación esta que perjudica no sólo a los titulares de
las marcas en pugna, sino a los consumidores quienes fácilmente caerán en confusión indirecta con
respecto al origen de los productos. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión
indirecta, diciendo: "lgualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre
si, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión
indirecta).

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "En las oposiciones en una misma clase se ha admitido
la posibilidad de confusión 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 función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de esfe tipo frente "a

supueslos 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 común."t -------------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a

dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mer
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y aná

Buenos Aires. Abeledo Perrot Lcxis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. ebg. (
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N" 785 DE FECHA II DE OCTUBRE DEaOL3,DICTADA POR

LA DIRECCIÓN OEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE tá. MARCA "EL',DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N' 01332/2022, SOLICITADO POR JUMBO
ALIMENTOS S.A.-----.

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca EL'DORO Y
ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente DORITOS, con la cual presenta más semejanzas que
diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. --------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. AI respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o

servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importanrc"2. En

ese sentido, la marca oponente DORITOS, registrada ante la DINAPI, es una afamada marca de PepsiCo, Inc.
una empresa multinacional estadounidense dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de
bebidas y aperitivos. Tiene su sede en Purchase, Nueva York, Estados Unidos. PepsiCo generó más de 9l mil
millones de dólares en ingresos netos en 2023, impulsados por una cartera complementaria de bebidas y
alimentos convenientes que incluye Lay's, DeriIo.:, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y
SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas
agradables, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en
ventas minoristas anuales estimadas3. Que, tenemos asÍ, que la marca oponente, es una marca intensamente
utilizada, de gran difusión según se desprende de Ia publicidad y página web oficial
https://www.doritos.com/ y goza del carácter de notorio.

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la
asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma JUMBO
ALIMENTOS S.A. se insertarÍa la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos
ofrecidos por el titular de la marca sohcitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) situación que acarrearÍa un innegable daño a la marca
notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de
un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho
círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el
propio Art. 6 de la Ley N" 1294198 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas
desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.------------

Que, asÍ también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

K#

marcas notorias: " Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de grary
o goza del carácter de notoria,
finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe

'?Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distincüves", p. 18, París, 1984
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 785 DE FECHA II DE OCTUBRE DEaOL3,DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "EL',DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N'01332/2022, SOLICITADO PORIUMBO
ALIMENTOS S.A.-.-..-.

proteger los rhfereses del público consumidol'o y 
"n 

este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.
AsÍ las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo,
tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter
de notoria.

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teorÍa de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de ésfe. Sr se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)" Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: " En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su

Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que 'Presentan un mismo sentido ponderativo. con Ia
t6.______-_____

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N' 1294198, dice: "El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualouier otro signo que pueda inducir directa o
indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que
figuren, siempre que tengan relación entre ellos."AI respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida
ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra
terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación,
directa o indirectamente, a la marca registrada.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las

mismas.----

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 785 de fecha 11 de octubre de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.le

Art.2e

Art.3s

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la ma
clase 30, Acta N' 0133212022, solicitada a nombre de JUM ALIME

NOTIFÍQUESE por Cédula.----- -ñ.:S

ii?,."0'u c'no'o 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 Dir..*ntt ,rt'*.
5 OTIMeNOt, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.8va. ed. fag. aSQ,i,.¡innC,tr,tt¿\ «"r
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' l'o OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.8va. Ed. Pág. 19t¡r,.¡¿r,on'i¡:,:'rr -
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ResotuciónN' 0* d 'f,

POR I.A CUAL SE REVOCA I.A. RESOLUCIÓN N' 1612 DE FECHA 24DE MAYO DE 2OI7 DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", CTASE 35, EXPEDIENTE N' 45195/2015, SOLICTTADA pOR DF
ENTERTAINMENT S-A-.-.-...---

Asunción, 3 1 0[1 202\

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DF
ENTERTAINMENT S.A contra la Resolución N" 1612 de fecha 24 de mayo de 2017, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de DF ENTERTAINMENT
S.A e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 1612 de fecha 24 de mayo de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de mayo de 2Ol9 , el representante convencional de DF ENTERTAINMENT S-A"

expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 25 de junio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art, 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracterisüca del producto o servicio".../... fn consecuencia,
no ha lugar a lo solicitado'i-------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA es una marca inherentemente distintiva ni genérica para la clase 35, no
dice al público consumidor qué servicio es; antes bien, es su capacidad disüntiva lo que lleva al público
consumidor a asociar a la marca con los servicios que ella protege.../... La marca de mi mandante es una
marca mixta, es decir, su denominación va acompañada de un elemento gráfico , el cual le otorga capacidad
distintiva y novedad.../... Cabe destacar que en el mundo marcario existen marcas registradas ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial cuya denominación contiene el término ENTERTAIMENT
para la misma clase, las cuales no fueron considerados como marcas genéricas.../... ta existencia de los
registros citados deja en claro que no existe impedimento alguno para afirmar que la marca de mi
mandante es viable.../... De negarse la solicitud de registro de la marca que mi mandante ha solicitado, se le
estarÍa ocasionando un menoscabo inadmisible a sus legitimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de
Marcas.../... Cabe indicar que la marca de mi mandante ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones.../...

En consecuencia, ruego al Señor Director de la Propiedad Industrial, dicte resolución revocan

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o
interpuesto

Dirtcciór=
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POR I..A, CUAL SE REVOCA I¿. RESOLUCIÓN N' 1612 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2OI7 DI TADA POR I¿,
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 45195/2015, SOLICTTADA POR DF
ENTERTAINMENT S4.......--.-

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye Ia denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto
o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores
en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de Ia marca
"DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 35 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: "Publicidad, venta al por mayor y menor, gestión de negocios
comerciales, comercialización, administración comercial, trabajos de oficina".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DF ENTER-TAINMENT Y
ETIQUETA Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominación constituye Ia designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos
que la denominación "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se

designa a los servicios de Ia clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA" es el

resultado de la conjunción de tres palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación,
novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no
designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación
necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no
encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a Ia 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 característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afrrmación 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
ütular de una marca evocaüva deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las

mismas propiedades o características."---- - --

Que, la Resolución 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 Ia forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las

características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, IÍnea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas que cuentan con denominaciones que incluyen la expresión "ENTERTAINMENT". En
sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se enc
registradas las siguientes: FILMAGIC ENTERTAINMENT, Registro N' 503943, clase 35 a nombre

1

I)irccci

Dircccii¡ li:i:tr



DIRECCIóN NACIONAL DE

V.,"I,, PRoPIEDAD
\+.'' INTELECTUAL

PARAGUAY

üs1
V.-\, GOBIERNOnu. I PARAGUÁI
\I PARAGUAY I REKUAI

ResoluciónN'

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1612 DE FECHA 24DE MAYO DE 2OI7 DI TADA PORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 45195/2015, SOLICITADA pOR DF
ENTERTAINMENT SA..

Rene Bernardes Banti, EMG ENTERTAINMENT MEDIA GROUP, Registro N" 423971, clase 35 a nombre de
Floyd S.a.; E.B.G. ENTERTAINMENT & BUSINESS GROUP, Registro N" 515640, clase 35 a nombre de Sigma
S.r.l.; CH ENTERTAINMENT, Registro N' 441738, clase 35 a nombre de Christian Alfredo Chena Nuñez;
CAESARS ENTERTAINMENT, Registro N" 520671, clase 35 a nombre de Caesars License Company, Llc.--------

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

Que, siendo así, el vocablo "ENTERTAINMENT" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser
desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso común o necesario en el comercio". AsÍ las cosas, en el supuesto caso de confirmar la
resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre
competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DF
ENTERTAINMENT S.A.; es decir, que Ia marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la
firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art.72, protege al nombre comercial,
constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público.------

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

+,tHñ,Iffi*,
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las
caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse i
las prohibiciones de Ia Ley N' 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recu

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RESUELVE

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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poR I-A cuAL sE REvocA LA RESoLUCIóN N' 1612 DE FECHA 24 DE MAyo DE 2ol7 DISTADA poR LA
ompcctóN DE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE Lá, MARCA "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQIJETA", CI¿,SE 35, EXPEDIENTE N" 45195/2015, SOLICITADA pOR DF
ENTERIAINMENT SA.-.---- ---.
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REVOCAR la Resolución N" 1612 de fecha 24 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DF
ENTERjIAINMENT Y ETIQUETA", clase 35, Acta N'45195/2015, solicitada a nombre de DF
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1611 DE FECHA 24DE MAYO DE 2OI7 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE I^A, MARCA "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 4t, EXPEDIENTE N" 45196/2015, SOLICITADA pOR DF
ENTERTAINMENT SA.-.- ---.--

Asunción, 
3 1

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DF
ENTERTAINMENT SA. contra la Resolución N" 1611 de fecha 24 de mayo de 2017, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de DFENTERIAINMENT
S,A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" ló1I de fecha 24 de mayo de 2017,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de mayo de 2Ol9 , el representante convencional de DF ENTERTAINMENT Sá-
expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 02 de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca DC ENTERTAINMENT
registrada con el número 379856 en fecha 03 de mayo de 2013 a favor de Dc Comics, A General Pafthership
Jrganized And Existing Under The Laws Of The State Of New York; Comentario: Que, ambas

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica en una misma
clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce
integramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6' de la Ley N' 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El
Director de marcas ha cometido un erroÍ en el metodo de apreciación de las marcas en pugna con el objeto
de determinar su viabilidad.../... La marca de mi mandante es viable, ya que resultan evidentes las diferencias
en le plano otrográfico, fonético y visual.../... La marca de mi mandante es una marca mixta, es decir, su
denominación va acompañada de un elemento gráfico , el cual le otorga capacidad distintiva ynovedad.../...
Cabe destacar que en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial cuya denominación contiene el término ENTERTAIMENT para la misma clase, las

cuales no fueron considerados como marcas genéricas.../... La existencia de los registros citados deja en

claro que no existe impedimento alguno para afirmar que la marca de mi mandanfe es viable.../... De negarse
la solicitud de registro de la marca que mi mandante ha solicitado, se le estarÍa ocasionando un menoscabo
inadmisible a sus legÍtimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de Marcas.../... Cabe indicar,
de mi mandante ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones.../... En consecuencia,
Director de la Propiedad Industrial, dicte resolución revocando la Resolución N' 1611/2017.'\
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Resolución N'

POR I.¿, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'16II DE FECHA 24DE MAYO DE 2OI7 DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA 'DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA',, CIá,SE 4t, EXPEDIENTE N' 45196/2015, SOLICmADA pOR DF
ENTERTAINMENT SA.-..- --....

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N' 379856 de la marca "DC

ENTERTAINMENT" a nombre de Dc Comics, A General Parthership Organized And Existing Under The
Laws Of The State Of New York venció el 03 de ma)¡o de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la
misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, taly como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la
renovación dentro de un plazo de gracia de se¡'s meses posteriores al vencimiento (...)".---------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de Ios trámites del
registro de la marca "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", solicitada por DF ENTERTAINMENT S.A. ----------
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Art.2e

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

RE S UE LVE

REVOCAR la Resolución No 161l de fecha 24 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de
Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DF
ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", clase 41, Acta N' 45196/2015, solicitada a nombre de DF
ENTERTAINMENT SA.- -... - - - - -
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