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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “BOA VISTA™, CLASE 34, EXPEDIENTE N 1340522

Asuncion, [ § FLR 8

VISTO: El estado actual de e5tos o y, <« i sttt s o o
CONSIDERANDC:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Prnpll:dad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 13 de
, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las mplas
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Que, una vez presentadas las copias aul:ennl:adas. s€ dlspusn v.*J mmﬂesm 'pur g djas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados. - -

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas cst:nbla:r: qut: s apilcara en Eurma submdlam las disposiciones :1:.-.!
Cadigo Procesal Civil y Penal, --evrrreeervmrmssna R

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Are 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el uez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢} De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su ﬂultﬂlndmi_rd}dpﬂ:{pﬂdfd dlsp::-nrr. sin sustanciacidn ntrmnmnigum las medidas

qﬂl’.’l:ﬂﬂi'ldﬂ'fmﬂ! i o o . o, 1l G o o il s o i

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo gue corresponde tener por reconstituido el expediente de soliciud de registro de la marca
“FINANCIERA CHACO S.A., CLA.SE 315, EXPEDIENTE N° 931212&, -sﬂlltll.'ida a numhr: Financiera Chaco
S.a. y dar continuidad a su tramitacion. - - e e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos 3.- aIas djspmlcinn:u legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina)), ------------------ ~remrressersore

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “BOA VISTA™,
CLASE 34, EXPEDIENTE N° 1340522, solicitada a nombre  Sandra Carolina Valdez Del Puerto----------

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ------eeeererrcrmmccncecas

3) NOTIFIQUESE por cBdula. «---oreeeeessrsercosesnosssssmmnssssssmssssssssssms oo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGA
SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 17507/2010, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUD] S.A, —----s-resmmmeneees

PARAG
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Asuncidn, [| § FER 704
VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de
IMPORTADORA AUDI 5.A., contra la Resolucion N°® 2979 de fecha 14 de octubre de 2025, dictada por la
Dlrec{'tnn de Marr_dq :" TR - rm- e
RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de IMPORTADORA
AUDI S.A. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de Resolucion N* 2979 de fecha 14 de octubre de
2025, dictada Pﬂr]a DIPECCION 8 WIAICES, === e = oo o o 0 B 0 B B LR R L

Que, en fecha 28 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
lnt&]‘P‘_‘E‘EtD R R0 D N R SR e B e i

Que, en fecha 04 de noviembre de 2025, el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A.
expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 07 de noviembre de 2025, -----—--rr o emmr s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicién: Art. 2 inc. €) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trafe, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producte o servicio, La denominacidn se considera
descriptiva y sin distintividad afguna con relacion a los servicios que desea pmteg-&r En consecuencia, no
h‘ﬂ .Ilug..ifa If!!ﬂf]'ﬂ]’fd’dﬂ i e e e B e Ay P e ek i

Que, entre atros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) Cabe refutar categdricamente lo
sostenido en la Resolucidn N° 2979/2025, en la cual se fundamenta el rechazo de la solicitud de registro bajo
el angumento de gue la denominacidn “MEGA SHOP® se encuentra incursa en la profibicidn prevista en el
Art. 2 inciso e) ../.. Tal afirmacidn resulta contradictoria e inconsistente, toda vez que actualmente existen
marcas registradas que incluyen la palabra "MEGA” dentro de su denominacidn, lo que demuestra que
dicha expresién no ha sido considerada genérica ni carante de distintividad por la propia autoridad
administrativa en otros casos ../.. El vocablo "MEGA" no describe ni la naturaleza, ni la calidad, ni la
finalidad del servicio; se trata de un término de fantasia o evocativo, usualmente empleado con valor
:‘nren.sa'ﬁmrfm o comercial, pero sin vinculacidn directa con una cararteﬂsn’c‘a concreta ﬂ'e Fr.ls SErVICIOs

que mi mandante presentd la solicitud de registro en el afio 2010 /.. En consecuencia, mi representado
posee un derecho de prelacion legitimo, conforme a la fecha de presentacién de su solicitud ../... mi
representado por medio de su sociedad IMPORTADORA AUDN S.A. es titulares de diversas marcas
registradas que incorpotan el término "MEGA” /.. marcas registradas a nombre de IMPORTADORA AU
S5.A. - MEGA ELECTRO CL 35 - N° 514345 CON VTO 02/06/2031 - MEGA ELECTRONICOS CL 3
CON VTO 02/06/2031 - MEGASOUND CLO? - N* 522826 CON VTO 23/06/2031 - MEGA CL 3{N° 54981% i. N
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGA
SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 17507/2010, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. ---esssssseceeees

Que, c‘nn'espnnde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly T L S St

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca
*MEGA SHOP" fue presentada para cubrir gervicios de la glase 35 del nomenclador internacional,
especificamente la siguiente cobertura: “Servicios de [a clase 35, tales como comercializacidn. importacion y
exportacion de productos electroniCos e Gral™ =«

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *MEGA SHOP” resulta genérica
para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la
designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentdo, tenemos que la denominacion “MEGA
SHOP® no constituye €] nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35, “tales como
comercializacién, importacidn y Erpu.r'fanﬂn de productos electrdnicos en gral.” del nomenclador
1 T T | o S

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro *"MEGA SHOP Y ETIQUETA” representa una
creacidn linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideclbgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. La particular combinacién de las palabras en cuestion posibilita un
posicionamiento efectivo de la marca en el mercado, En ese sentido, resulta evocativa, va que no satisface
los requisitos doctrinales para ser clasificada como Gen@rica.-—-------sssrrmm s s mmm e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de Ja actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacidn es que cualquier persona tiene ef 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
titwlar de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda :mpedrn que otras marcas evoguen también las
mismas propiedades 0 CaracteriStiCas, - ------=-rrmmrroro e sa e es st aman e m e e mnn e mmn e emnn

Que, ademas de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: MEGA ELECTRO, clase 35, Registro N° 514345 -que renueva
al registro N° 347213-; MEGA ELECTRONICOS, clase 35, Registro N° 514346 -que renueva al registro N°
347214-; MEGASOUND, clase 09, Registro N* 522826; MEGA, clase 35, Registro N® 549819 -que renueva al
registro N® 381856-, 5i bien, en virtud del Art. 7* de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase,
el solicitante ya posee derechos adquirides con la denominacién preponderante, la misma pertenece a una
misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccidon de otra
VErsion de una marca que va le pertenece hace varios afiog--——--—--—-s-rrrrmrm s e e

Los registros mencionados antenormente -especificamente los individualizados con los N3
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2979 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGA
SHOP", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 17507/2010, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -=--sssrennssaans

Que, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) del Articulo 2 de la Ley. Al
respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma
directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bisica, o
las caracteristicas especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligindolo 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 bisica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente
evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una MiSMa EMPresa. ------==s-s=sseseseas

Que, la fecha de presentacion de la solicitud es otro aspecto relevante a considerar en el caso que nos
ocupa, la cual fue presentada con anterioridad a las otras marcas va registradas por la firma solicitante. En
ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio
de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna discriminacion hacia los
administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las decisiones que adapte,
otorgandoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...” —«essseeemm e

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

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

Art 1® REVOCAR la Resolucion N* 2979 de fecha 14 de octubre de 2025 dictada por la
D’]TEE’E‘“T‘I de 1 7 L T T RS S —

Art 20 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
“MEGA SHOP®, clase 135, Acta No. 17507/2010, sni:cltada a nombre de

Art.3®  NOTIFIQUESE por Cédula.----------rrssrrmemmrmrnrmmanenes




DIRECCHIN MACIOMAL DE

. PROPIEDAD O GOBIERNO ps | PARAG ﬁ.l
* INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

q
Resolucitn N* (IU L J

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1796 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 78301/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHI.

Asuncion. [| [ 77 209
VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de KEIJl ISHIBASHI
contra la Resolucién N° 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de KEIJI
ISHIBASHI e interpone recurso de apelacidn contra la Resolucidén N® 1796 de fecha 21 de octubre de 2023,
dictada por la Diteccifin.de Mancas, --——--—rsr—ssrremmsemsemens s st sss s s st s mn e st an e

Que, por proveido de fecha 24 de noviembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de diciembre de 2023. Por pmwdr_-ncu.a de fecha 29 de diciembre de 2023
esta Direccidn llama Autos para Resolver. ---------mroe oo

CONSIDERANDO:

Quee, la Resolucion recurrida considera ...} Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencla en dicha clase de la marca: Expediente: 202]1-2140590
Denominacion: TAVA ARQUITECTURA & DISENO, Clase 37, Registro 538431, Titular: Giannina Maria
Monserrat Otazii Rolén, Comentario; Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de coenfusion entre los
consumidores, por lo qrm! de conformidad al Art &°* de la LE;;-" 1294/98 no ha .fugar a lo
B T Lo R

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: ...) La
salicitud de autos fue objetada en base a la informacion citada, sin embargo, este nombre, ARQUITECTAVA,
es utifizado desde al menos diez afios antes que la marca objeto de objecidn. Siguen a continuacidn
algunos ejemplos: (agrega capturas de pantallas de sitios web con noticias y de redes sociales) ../..Con
relacion a la confusidn, hay diferencias notables entre la simple denominacidn “Tava® y "Arquitectava’, ya
que siempre se considera a las silabas iniciales como las mds importantes y las que brindan mayor fuerza
distintiva. Podemos notar las grandes diferencias visuales entre ambas _./_ No se divisan componentes que
coincidan entre si, La normativa PJ‘ELEdEﬂIEmEHEE citada es clara a la hora de facultar a KEIJI ISHIBASHI a
Sﬂffﬂfﬂf‘f;ﬂi‘gﬁﬂﬂ de la marca de auios.., R R RN R T EEEEmEEE S e

Que, cm'rusp-nndn a esta dep-endenma administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IntErPUEEtn e e R e e B S S

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 grifico y
fonético, asi comao del aspecto ideﬂiﬁgﬁm o [‘Dncfpmi]_ RSP E—

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “TAVA
ARQUITECTURA & DISENO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA Y
ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominacion de la solicitante se e tra
reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que “ARQUH‘EETﬁVﬁ Y
muy semejante a la marca registrada "“TAVA ARQUITECTURA Y DISE N'D" l.ﬁ’f_g'-rﬂncliﬁdﬂf _
la inversion de los vocablos, como se puede apreciar a continuacion: —d eny BN
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Resolucidn N°®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1796 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ARQUITECTAVA'Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 78301/2022, SOLICITADO POR KEIJI ISHIBASHL

(solicitada)

ARQUITECTAVA,
TAVA ARQUITECTURA & DISENQ  (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada *ARQUITECTAVA Y
ETIQUETA®, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es asi, ya que el elemento en
comin, “TAVA" es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipdtesis resulta necesario centrar el andlisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio gue el mismo tiene significacion superior; criterio éste gque se ha aplicado
tanto con referencia a las Namadas ‘Mot Vedette'..", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o
predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisiva” que es
légicamente el que desemperiard mds cabalmente el papel de identificacién comercial de los productos.”'--

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, y que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusidn en el publico
D BT £ = s e e e s g s e e e e 0 5 o H e e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anilisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuesira que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" no podrd coexistir con la marca base de rechazo "TAVA ARQUITECTURA &
DISERO Y ETIQUETA", con la cual presenta mis semejanzas que diferencias, maxime considerando la
naturaleza de los servicios por ambas comercializadas. -« e semm i

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 37. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Ine f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar nesgo de confusion o de asociacién con esa
marca, situacidén que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la solicitante "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" pretende cubrir los
servicios de: “Supervisidn [direccion] de obras de construccidn; consultoria sobre construccién:
informacidn sobre construccidn; servicios de aislamiento [construccionf: impermeabilizacidn de
construcciones.” comprendidos en la clase 37, mientras que la marca base de rechazo *"TAVA
ARQUITECTURA & DISERO Y ETIQUETA" con registro N° 538431 cubre: “Servicios prestados por
empresarios o subcontratistas para la construccidn o fabricacién de edificios permanentes, de muebles, asf
como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado
onginal de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades fisicas o quimicas, servicios relacionados
con la construccidn de edificios, carreteras, puentes, presas o lineas de transmision, de muebles asi como
los servicios de empresas especializadas en el campo de la construccidn, tales como las empresas de
pintura, fontaneria, instalacidn de calefaccion o techado; de muebles, servicios anexos a los servicios de

! Dhameendi. jorge. Derecho de Marcas. LexisMexis - Abeledn-Perrot, Afn 2007
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1796 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 78301/2022, SOLICITADO POR KEIJl ISHIBASHL

original) de muebles™ de la clase 37, Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusion al inducir a confusién o asociacion a la marca registrada de manera tal que el
consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud
en la tipografia utilizada, espenalmente en el término prepnnderante “TAVA", lo cual se ]:nuede percibir en

Bl ST DO, < s o e e et e e e i e e R S

marca solicitada marca registrada

T AVA

Arguitecrturs E Dineds

ARQUITECTAVA

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N® 1796 de fecha 21 de octubre de 2023, dictada pm' la
Direccidn de Marcas. - e T

Art. 20 DISPONER el archive de la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA Y
ETIQUETA", clase 37, Acta N° 7830112022, solic nombre de KEIJI
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARQUITECTAVA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" T78307/2022, SOLICITADO POR KEIJl
ISHIBASHI, —-

Asuncién, [} § FFy

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de KEIJI ISHIBASHI
contra la Resolucién N° 1761 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y; -=-----2---

RESULTA:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de KEII
ISHIBASHI e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 1761 de fecha 18 de octubre de 2023,
dictada por la Direccidn de Martas, «---— = s s

Que, par proveido de fecha 24 de noviembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de diciembre de 2023. Por ;:rmudenua de fecha 29 de diciembre de 2023
esta Direccion llama Autos para R e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera %..) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 202]-2140593
Denominacidn: TAVA ARQUITECTURA & DISENO, Clase 42, Registro 538432, Titular: Giannina Maria
Monserrat Otazi Rolén, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusin entre los
mnsumrdcrms. par lo que de conformidad al Art. &° de la -I'IE")' 1294/98, no ha -I'ugar a lo
solicitada, ™ weeeoeaes i S e e e e S e e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: 7.} La
solicitud de autos fue objetada en base a la informacién citada, sin embargo. este nombre, ARQUITECTAVA,
es utilizado desde al menos diez afios antes que la marca objeto de objecion. Siguen a continuacion
algunos ejermplos: (agrega capturas de pantallas de sitios web con noticias y de redes sociales) .../..Con
relacidn a la confusién, hay diferencias notables entre la simple denominacion “Tava® y "Arquitectava’, ya
que siempre se considera a las silabas iniciales como las mds importantes y las que brindan mayor fuerza
distintiva. Podemos notar las grandes diferencias visuales entre ambas ../.. No se divisan componentes gue
coincidan entre si. La normativa precedentemente citada es clara a la hora de facultar a KEIJI ISHIBASHI a
solicitar el Registro da la marca de SUB0S_... "« s s mmmr ettt st s s s e s s st s e s a s s s s s s na e s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
II'ltE'l'pL.lESt‘ﬂ. B R

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o concepiual. ------eeme e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo "“TAVA
ARQUITECTURA & DISENO Y ETIQUETA" v la solicitud de registro de la marca *ARQ
ETIQUETA®, se evidencia que la parte principal de la denominacidn de la solicitantg
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ARQUITECTAVA Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N°® ?ﬂi’rﬂ?ﬂﬂﬂl SD[.ICl'l‘ADﬂ POR KEI]J

ISHIBASHI. aes

muy semejante a la marca registrada “TAVA ARQUITECTURA Y DISENO", diferenciindose la solicitante por

la inversién de los vocablos, como se puede apreciar @ CONINUACIAN: —-------=rssrrsrrmsermrrrsrmas rnmn s sanas
{solicitada)

W (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada *ARQUITECTAVA Y
ETIQUETA®, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. Esto es asi, ya que el elemento en
comin, “TAVA™ es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencion sobre si, asumiendo el papel
principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es importante traer a colacién doctrina sobre la
MOT VEDETTE: “En muchas hipdtesis resulta necesanio centrar el andlisis en un aspecto determinado del
conjunto cuando es notorio que el mismo Hene significacion superior; criterio éste gue 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 complefa a fin de precisar su elemento “decisivo” que es
ldgicamente el que desemperiard mds cabalmente el papel de identificaciéin comercial de los productos.”'--

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, ¥ que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico
T T B ANNIT: i o e o s e e, s sy s S oo L e G e e e s

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo v andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
"ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo “TAVA ARQUITECTURA &
DISERO Y ETIQUETA", con la cual presenta més semejanzas que diferencias, maxime considerando la
naturaleza de los servicios por ambas comercializadas. -« -« ss e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 42. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para Jos mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacién con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho estn, ahondando en el analisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la solicitante "ARQUITECTAVA Y ETIQUETA" pretende cubrir los
servicios de: “Elaboracion de planos para la construccidn; realizacion de estudios de proyectos técnicos;
investigacion y desarrollo de nuevos productos para terceros; consultoria sobre arquitectura; servicios de
arquitectura, disefio de interiores.” comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de rechazo
“TAVA ARQUITECTURA & DISENO Y ETIQUETA" con registro N* 538432 cubre: “Servicios prestados por
personas, a titulo individual o colective, relacionados con aspectos tedricos o pricticos de sectores de
actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por profesionales, tales como quimicos,
fisicos, ingenieros, programadores informdtices, Asesoramiento en arquitectura; Consultoria en materia de
arquitectura; Diseflo arquitecténico; Servicios arguitectonicos; Servicios de arquitectura e
consultoria sobre arquitectura; servicios de arguitectura; elaboracién de planos para la ednstruccién;
elaboracidn de planos [construccién]; Redaccion de planos de construceidn para localg “"ﬂ

! Otamend, jorge. Derecho de Marcas. LexisMexis - Abeledo-Pereot. Afio 2003,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1761 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“"ARQUITECTAVA Y ETIQUETA®, CLASE 42, EXPEDIENTE N* 78307/2022, SOLICITADO POR KEIJ
ISHIBASHI.

Elaboracidn de planos para la construccién”™ de la clase 42. 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 confusién al indueir a confusidén o asociacidn a la marca registrada
de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un ongen comin, resulta inviable la coexistencia
pacifica entre |as MiSMas, ——----——mrorresrerrerr s e e

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud

en la tipografia unh:'.a.da. especialmente en el término prepunderante "TAVA", lo cual se puede percibir en
€] SIRUIENLE COLEJO: --=rrmmsmrmmmmrmm s s s s s s s s s s s s e s s s s s e s s e m e n s e e nnas s aaa s e

marca solicitada marca registrada

TAVA

Argusteciurs L Docefa

ARQUITECTAVA

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resalucidn N® 176] de fecha 18 de octubre de 2023, dictada pﬂr la
DHPECCION de MATCas, ----=-=r==n=rrm s e e

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARQUITECTAVA Y
ETIQUETA®, clase 42, Acta N°® 78307/2022, solicitada a nombre de H'.EIII
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GLOBAL G Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N* ﬁmlﬂﬂﬁ SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO,
LTD. ——

Asuncidn, ':' |

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SEBANG GLOBAL
BATTERY CO., LTD., contra la Resolucion N*® 918 de fecha 30 de marzo de 2017, dictada pnr la Direccion de
Manag‘y N e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SEBANG GLOBAL
BATTERY CO., LTD. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 918 de fecha 30 de marzo de
2017, dictada por la Direccion de Marcas. ss-sssssmmmsamssssssssnmsssrssnssmmmssse s s s e e e e

Que, por proveido de fecha 08 de agosto de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 06 de noviembre de 2017. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2017
#zta Direccifn llama Altos pars ResoIVer. =--—-s=resssmmrmmrrres s s e s i s s s it

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera ...) Que, habiéndose realizado la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "“GLOBAL SAT, registrada con
el N* 388090 en fecha 6 de noviembre de 2013 a favor de FADI CHAHINE EL KASSIS, Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores. - pm’ lo qrue' de conformidad al Art. 6° de
la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.™ s S e e e e e

Que, manifiesta la apelante en su escnto de expresion de agravios, entre otros argumentos: ...} fa
marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a “Pilas, acumuladores eléctricos, pilas
galvdnicas, acumuladores eléctricos para vehiculos, celdas himedas, pilas eléctricas, pilas para
iluminacidn, pilas de ignicidn, celdas secundarias, pilas de plomo dcido para uso automotriz y en ciclo
profundo, baterfas para automdviles, baterias recargables”, de la clase 09, conforme lo puede comprobar
del examen de la memaoria descriptiva, mientras que la marca registrada se encuentra amparada a "Todos
los productos de la clase 09 ../.. considerando que el titular del registro marcario FADI CHAHINE EL
KASSIS no haya procedido a oponenrse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su
consentimiento ticito ../.. acompario a esta presentacion una declaracion jurada legalizada y traducida,
donde consta el registro de la marca "GLOBAL G en Jos dastmrm pa!s‘es tales como: HONG KONG, ../
ALEMANIA, ARGENTINA, PERL, COLOMBIA, VENEZUELA... T SsssmsssssmmsmsmmrmmrsEssssreesss

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
mterpueﬁm B 0 e S R AR TS T

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas. Si bien
comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta *G". La
final, cumple un rol relevante, diferencia nitidamente ambos signos. En tal ,thﬂu-.ﬁ e Otamend
sostiene que: “Ef derecho marcanio no protege prefijos o particulas comunes cuando no conktiuerd porjsi

preagdad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *GLOBAL G Y
ETIQUETA®, CLASE 9, EXPEDIENTE N* 67241/2015, SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO.,
LTD. e

mismos el signo distintivo.” El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminacion, que es
claramente diferenciadora. --------==r--ressrrm s

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto idecldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
mlgmag SR e L Ll L e e L L L L L L L L L L L T T T T T e pa—

GLOBAL G y etiqueta {solicitada), y
GLOBAL SAT y etiqueta (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesanamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, v

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “GLOBAL SAT" registrada para la glase 9 comprende todos los productos de la clase;
mientras que la marca en trimite de registro “GLOBAL G~ solicita la cobertura para los productos
especificos de la clase 9 "Pilas, acumuladores eléctricos, pilas galvinicas, acumuladores electricos para
vehiculos, celdas himedas, pilas eléctricas, pilas para iluminacion, pilas de ignicidn, celdas secundarias,
pilas de plomos dcido para uso automotriz y en ciclo pmfurm'a baterias pam' aumrmw!es. baterias
rgfa;gg_bffs B B 8 .8 - e R R R R

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7* de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello denva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase
del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a los productos especificos mencionados en
] Pamfg que antecede,-- 0 88 e e e T R

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
regisiradas en clase 09 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la bisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: VN
GLOBAL - Registro N* 601867; CHINT GLOBAL - Registro N* 571140; GLOBAL STRATEGIES - Registro N°
443698; CTC GLOBAL - Registro N 583290; extremo que demuestra la coexistencia de dicha denominacian
-GLOBAL- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccién no encuentra
fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
IEngII‘CI. ..............................................................................................................................

entre si, no necesariamente causarin confusién en el seno del pablico consumidor pues, e
dejan una impresion visual muy diferente. oo e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 918 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLOBAL G Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N" 67241/2015, SOLICITADO POR SEBANG GLOBAL BATTERY CO.,
ey et S S S S s S O

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las eriqueta.ﬂ en pugna. Al respecto, vemos que no
existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el
L L £ L TR TP ETE

marca solicitada marca registrada

GLoBaL (¢)  GLOBAL SAT

Que, en conclusién, el signo solicitado podri coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, oniginal y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar [a resolucion recurTida. «ees e s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N® 918 de fecha 30 de marzo de 2017 dictada por la
DHERCCIGR (e BARCAR, === =mwmrm s mrmm e wsmm o m e mm mmm me me  m m m m  m m  mm m

Art. 2% ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“GLOBAL G Y ETIQUETA, clase 9, Acta N* 672412015, solicitada a nombre de
SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. -+ cevnveeeenes oy

Art. 12 NOTIFIQUESE. --+-+++-+sssssssnssssasnssramssanasans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMERE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NO
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA®, CLASE 5, EXPEDIENTE N® 66582/2021, SOLICITADA POR
FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.A.

asuncion, [ F TR 5noe

VISTO: El recurso de apelaciﬁn :inl!E.l‘FluE‘str_} por e representante conv rencional de FLORA PRODUTOS
DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A. contra la Resolucidn N* 1786 de fecha 28 de septiembre de 2022, dictada por
la Direccion de Marcas, y; ---=-=-=====ssesassamssmssasmaasanans e
RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de FLORA PRODUTOS
DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 1786 de
'E-E’:ha K dE- EE'PILE'TI!'IbTE de ED:EE‘ d“"_'tdda Pjr la DJT.Echﬁn de Marcas, sesssrrsserss s s e s

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 fue dictada la ]:rm'-ldenr.la que concedid el recurso de apelacion
I B PRSI0 == e mmrrrrm et e s T S e e e

Que, en fecha 11 de abril de 2025, ] representante convencional de FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE S.A. expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
al"'tns P.aﬁ mml‘l’er En fech& 21 dE aL‘.er dE 2[}15_ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién recurrida considera: %...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de fa Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e} ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacidn se considera descriptiva y sin dishintividad alguna con relacion a los productos que desea
proteger., En consecuencia no ha fugar a Io solicitado”. —---wermrermre s s s e s s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: 5_.) En primer lugar, note la Sefiora
Directora que la marca solicitada por mi mandante es un signo mixto, original y novedoso, el cual presenta
una vision de conjunto con suficiente capacidad distintiva /.. cabe determinar que la denominacién es
meramente evocativa, ya gue es necesario para el consumidor recurTir a un proceso cognitive que le
permita asociar lo uno con lo otro. Desmembrando los elementos de la denominacidén “NO INSET
REPELENTE DE INSETOS", tenemos la combinacion entre el adverbio de negacién "NO" y la apécope
“INSET™ (del vocablo portugués INSETOS), la cual resulta un ingerioso juego de palabras que alude a las
propiedades no intrinsecas del producto /.. Por otro lado, ponemos a consideracién de la Sefiora
Directora algunos ejemplos de marcas evocativas en la clase pretendida, que fueron registradas con
acertado criterio y en circunstancias similares a la de mi mandante: /.. Marca: INSECTO GUARD, clase: 5,
Titular; Valeria Dominguez, Reg. / Sol. N® 509535, Fecha Reg. 02/10/2020; Marca: INSECTPLUS, Clase 5,
Titwlar Gustave Leiva; Reg. / Sol. N° 435819, Fecha Reg, 19/01/2017; Marca: FININSECT, Clase 5, Titular Molino
Asunceno Alberto Heilbrunn S.A. (MAHSA.) Reg. / Sal. N* 518174, Fecha Reg. 08/03/2021. La existencia de
los registros previamente citados es una prueba irrefutable de que no existe impedimento alguno para la
concesién de la marca de mi mandante. Asi las cosas, se estaria incurriendo en un grave error de
juzgamiento y se estarfa neganﬂ'cr a mi pﬂdem'anre un derecho otorgado a otros solicitantes en iguales
R R P i s e e b e A c
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NO
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 66582/2021, SOLICITADA P‘DH
FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S.A.

Que, la jurisprudencia ¥ doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “NO INSET REFELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir
productos de la glase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Insecticidas liquidos,
aﬂ'nmfu. espumies. ann'pai&.l'u, ﬂmﬂcﬂu ,{mpe!emﬁ e mm:ﬂuj insecticidas [repdemu o

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “NO INSET REPELENTE DE
INSETOS Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominacién constituye la designacién usual de los productos que solicita. En ese sentido,
tenemos que la denominacion “NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA" no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los productos de la clase 05 del nomenclador internacional.-----------------

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “NO INSET REPELENTE DE INSETOS Y
ETIQUETA" representa una creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los
elementos visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque el componente léxico “INSET™ pudiera interpretarse,
en su estado aislado, como término de uso comin o descriptivo dentro del sector pertinente, su
ensamblaje con los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo
e L o T R ——

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descripliva. ==

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarroila
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacidn es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterfsticas de los productos o servicios que va a distinguir con eflas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba acfptar 0 no pueda rmpedtr que otras marcas evoguen también las
m}gmagp[gp}edgﬂ'fsﬂfgmftﬂﬁgﬂfaj e e e e e e e e et

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la busqueda realizada en el sistema informético de la
Institucién, también se encuentran registradas las marcas: INSECTO GUARD, clase 5, Registro N° 509535 a
nombre de Ysabel Gregoria Gamarra Villalba; INSECTPLUS, clase 5, Registro N° 435819 a nombre de Gustavo
Adolfo Leiva; FININSECT, clase 5, Registro N° 518174 a nombre de Malino Asunceno Alberto Heilbrunn S.a.
(maahsa), extremo que demuestra que el vocablo [NSECT es de uso comin en el

Que, siendo asi, los vocablos “INSECT" y su derivacidn “INSET” devienen irrelevantes pé
marcario ¥ deben ser desechados del andlisis ya que los vocablos de uso comin FII.IEdEr!
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1786 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *NO
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N*® 66582/2021, SOLICITADA POR
FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE S A. =——-rsesesssamsrananas

libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la
Ley N* 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro
signo compuesto par un conjunto de elementos, la proteceidn de exclusividad no se extenderd a los
elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin o necesano en el COMencip -------=---w-mrr-mrememmes

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene figuras
irregulares en tonos azules, en el centro la denominacion solicitada con una tipografia y combinacién de
colores especial, la cual en conjunte deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta
P Tt WALt T 7 1 O

marca solicitada

W

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

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

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

Art 12 REVOCAR la Resolucién N* 1786 de fecha 28 de 5epnemhre de 2022 dictada pnr la
Direcclin e Martas, —== s e ettt

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "NO
INSET REPELENTE DE INSETOS Y ETIQUETA", clase 05, Acta N*-$&352/2021, solicitada a
nombre de FLORA PRODUTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5.A., —----cseesfonmcaiaaacas

Art. 32 NOTIFIQUESE. - +---+=ss=sssrssssassssssmsassansssmansssanses i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POSSIBLE
Y [-':jnqur:m- CLASE 9, EXPEDIENTE N* 79335/2022, SOLICITADA POR EEGEL LOGISTICA SOCIEDAD
ANONIMA. — bk et

Asuncion, f 0

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SEGEL LOGISTICA
SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolucion N° 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada pﬂr la
DIrecciin de MAarcas, ¥ s sssrs e e e et ts e s as s s s s s s s

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de SEGEL
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA, ¢ interpone Recurso de ﬂpelactﬁn en contra de la Resolucion N2 1987
de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Direccian de Marcas. - eee et s

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
apelaciin INtErPUest. == essssremmerrmsusmrees et se s et s e e e ene st oo s ss s e s

Que, en fecha 15 de octubre de 2024, el representante convencional de SEGEL LOGISTICA
SOCIEDAD ANONIMA exprest agravios. Esta Direccién tiene pur presentada la Expremﬁn de agravios y
llama autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025, - asmsrssmasesrsmsrr e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: .. ) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispane que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. ¢) ... los que consisten enteramente en
un signe que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacidn se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los pmdum::s que desea
proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado®, —-=+=sr=ssrmsmmrsmeresneene oo e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %) Que, debo manifestar que la
marca “POSSIBLE y etiqueta” no puede ser considerada “genérica”, teniendo en cuenta que la marca de mi
firma representada constituye un término de fantasia, fruto de su ingenio en donde se conjuga una palabra,
gue, si bien fonéticamente es parecida a una palabra conceptual, en el plano propiamente literal es
totalmente de fantasia ../_. la definicidn de lo que es un término genérico, es inconcebible aplicar a [a
expresion de mi mandante ya que fa misma no define directamente el objeto en causa, en contraprestacion
a la marca genérica la misma debe ser considerada como una marca de canicter EVOCATIVA de la
propiedad  y  caracteristica  del  productos o  servicios para el cual  fue

d‘:pp‘jsrtadu_ i e e e i o e e e L R R R m e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
jntE‘T'p-UE'ETU‘. e L B B

Que, la junisprudencia y doctrina més destacada sobre la matena que nos convoca, afirman que una
denominacidn posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la dpnuminar_-jﬁn con la que necesaria ¥y cormentemente se designa al género al que ese
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMERE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POSSIBLE
Y E.'T}Qﬂ UETA", CLASE 9, E}{PEDIENIE I'~l"' 79135/2022, SOLICITADA POR SEGEL muisnm SOCIEDAD
ANONIMA.

nomenclador internacional, que textualmente describe: “Software de administracidn de transacciones en
punmdevmtas. s:.rtemumfhmiﬂcm pmyamasdemﬂmadw ;daﬂ!hmudesnﬂnumgmbadoa

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *POSSIBLE Y ETIQUETA" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “POSSIBLE Y ETIQUETA™ no mnshm}e el nombre habital con el que se desug;na a los
productos de la clase 0% del nomenclador internacional.---===sssssesesseme s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “POSSIBLE ¥ ETIQUETA" representa una
creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. Aungue el componente léxico “pos” pudiera interpretarse, en su estado aislado,
como término de uso comun o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con los elementos
complementarios “sible” inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante, -«

Que, esta combinacidn estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva, - ----ssresermmm s

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la basqueda realizada en el sistema informatico de la
Institucion, también se encuentran registradas las marcas: DI - POS, clase 9, Registro N* 442479 a nombre de
Bepsa Del Paraguay S.ae.ca; QUICK POS, clase 9. Registro N* 453784 a nombre de Buenos Aires Software
5.A.; E- POS BANCARD, clase %, Registro N® 550065 a nombre de Bancard §.A; extremo que demuestra que
el vocablo POS es de uso comitn en el mubro,-—+—+--s-smsmrrmmmramam s LLITETIPPr

Que, siendo asi, el vocablo “POS” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el anilisis ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopohzarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa “Cuande fa marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de LSO COmUN © NECESAITO EN e COMEICIO = s e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color negro en el centro la denominacion solicitada con una tipografia y combinaer
colores especial, la cual en Cunju:ntu deja una Jmpresmn diferente, a.;:tﬁm-u:ln‘ gste ele
distintividad a la marca.--- T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1987 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “POSSIBLE
Y EGTIQUETA‘, CLASE 9, EXPEDIENTE N° 79335/2022, SOLICITADA POR SEGEL LOGISTICA SOCIEDAD
S ——

marca solicitada

2ssible

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

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

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

Art. 17 REVOCAR la Resolucidn N° 1987 de fecha 25 de noviembre de 2023 por la Direccion de

I T . e 0 0 0 0 B 0 e e Sl e e A e 8 e o
Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*POSSIBLE Y ETIQUETA®, clase 09, Acta N* 79335/2022, solicitada a nombre de SEGEL
LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA. —-----—nmmenmmrmm e et S Seeg oo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1468 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PureCircle”, CLASE 30, EXPEDIENTE N° 34263/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN
] Y NSRS -

asuncian, U 0 FL0

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de PureCircle
Sdn Bhd en contra de la Resolucion N° 1468 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la Direccion de
Marcas, s

RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de PureCircle Sdn
Bhd e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucian N° 1468 de fecha 09 de sep‘hemhre de
2023, dictada por la Direccidn de Marcas, «=——=sss=ss=sreremrrmmcrsmmim e e e e e s e

Que, en fecha 11 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
1nmrput15tu B e e e e 5 5 8 O D O e e

Que, en fecha 24 de octubre de 2023, el representante convencional de PureCircle $dn Bhd expresd
agravios; esta Direccion tiene pur presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
30 de octubre de 2023, - 0 0 B B e 8 6

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: 7.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1976536 Denominacién PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titwlar Purecircle Limited (BM)
Expediente 2019-1976539 Denominacidn PURECIRCLE Clase 30 Registro 498912 Titwiar Purecircle Limited
(BM). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, par for
que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” -------=---mmeeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ¥_.) En primer lugar, mi titular
PURECIRCLE SDN BHD es un productor e innovador en el drea de edulcorantes de stevia para la industria
de alimentos y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continia operando una cadena de
suministro integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extraccién,
produccién y distribucion del producto final /.. Asi también, es importante mencionar que mif titwar ya
cuenta con registros concedidos por esta Direccidn, para la marca PURECIRCLE. Registros Nos. 566.738,
566.896 v 566737, por lo cual el misme ya cuenta con un derecho exclusivo sobre su marca y con la solicitud
de referencia lo que prf'tende es hacer uso tal, amp}:andu la pmzmnﬁﬂ que j-ﬂ‘ le fuere amrgada por esta
Hreccian,.., " ==sssas N L rrrrre s mreem s

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente andlisis de la coexistencia o no entre las marcas “PureCircle” (solicitada en clase 30) y
“PURECIRCLE Y ETIQUETA" {RLglf.Lm N® 498911 en la clase ]{J} ¥y "PURECIRCLE ¥ E‘I‘IQUETA‘ {Ftt-g]srm N®
498912 en la clase 30).---------omemmemmansaanas e e T

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para-distinguir




SRECCION NACIONAL DE

PROPIEDAD 43 GOBIERNO i1 | PARAG il
INTELECTUAL _ PARAGUAY ' REKUAI

M "‘“‘.3
ResolucisnN* W W &£ |

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1468 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PureCircle”, CLASE 30, EXPEDIENTE N*® 34263/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN
BHD. ; .

viahilidad del registro marcario- se encuentran pam precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos
como el derecho a constituir una marca, - e e e B R e S e i ol A

Que, ahora bien, esta Direccion General considera que un analisis pormenorizado de las similitudes v
diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificacion en el sistema
informitico de la Institucion se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresion de
agravios con relacion a los registros va concedidos sobre la denominacion solicitada.----------sssmememmeeaaas

Que, efectivamente, al repasar la informacion obrante en la base de datos de esta Institucion se
pueden advertir los Registros alegados, individualizados con los N® 566737 (Clase D1]| SEETIE (El.ue 32] ¥
566896 (Clase 05), cuyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante, — -

Que, de igual manera, se verifica que el solicitante también es titular del Registro individualizado con
el N* 368128 el cual fue renovado por el Registro N° 548456 en la clase 30. En este sentido, mal podria el
antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo,
puesto que ya coexiste con la misma desde el afio 20012, == e mmm e e

Que, resulta clara y evidente la intencion del solicitante, al pretender registrar la version de la marca
que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos. ———-----mmmmrrrr e

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciende: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusidn 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 0 ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibifidad, y asf se lo ha reconocido, ™, ——-----===r-sreersammmmmmmcies el

Que, siguiendo la misma linea de pensamiento, y adaptindola al caso particular, la conclusitn es atin
mas evidente, puesto que Nos encontramos ante marcas registradas en el nomenclador clase 30 desde hace
¥a varios afos sin que por ello se haya puesto en riesgo al piblico consumidor, -« --ssseemmeererenaenes

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2* de la Ley N* 1294/98, y habiéndose demostrado la coexistencia

pacifica de las marcas arriba referidas, esta Direccion considera que existen suficientes argumentos para
REVOCAR 18 reg OlUCTY D S UITTI S, = mmes s ars o s e et e o A B A i e e s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N.* 1468 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la
T Lo Y T T —

Art. 22 DHDENAR la pmsecu:jﬁn de tramites de la S:}J.i-r_ilud de

' “DERECH DE MARCAS® — jorge Otamendi 9° Ed. CARA. Abeledo Perrot. 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*PureCircle y Etiqueta®, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 31018/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN
BHD.

A A

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de PureCircle
Sdn Bhd en contra de la Resolucién N° 2012 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada pnr la Direccidn de
Marcas, ¥e = i L e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd
e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N 2012 de fecha 28 de noviembre de 2023,
dictada por la Direccitn de Marcas. ----——--------srosms e st s s st s s s e e

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
lnmrpues[,n_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd expresd
agravios; esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
L T 1 0T i .

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: 7.} Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1976536 Denominacidn PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM).
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitade,” --==+==-===zresseesrereseeeaas-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} En, primer lugar, debemos
resaltar que mi mandante, la firma PureCircle Sdn Bhd, es una empresa reconocida a nivel mundial
PureCircle es un productor e innovador en el drea de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos
y bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continia operando una cadena de suministro
integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultivo hasta la extraccién, produccidn y
d:_-.-mhuf.-'r.‘rn del producta f‘maf Ammpaﬁn al presente escrito impresiones dc- la pégi'm web de mi

rep.resentada es la dnica y legitima titular de la marca "PureCircle”, contando con varios rﬂgﬂﬂ"ﬂf
concedidos a su nombre en Paraguay, otorgadas por la Direccidn de la Propiedad Industrial de DINAFY, por
lo que ya cuenta con un derecho exclusivo sobre la misma INCLUSIVE EN LA CLASE 30 y tal como ya fue
aplicado un criterio legal para las concesiones hechas a su favor, la solicitud en estudio no puede ser la
i':'.‘-I'L‘I':'IFhE'H.IfI'J"I adicha regja T e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de la coexistencia o no entre las marcas “PureCircle y Etiqueta® (solicitada en clase 5} y
“PURECIRCLE Y ETIQUETA" (Registro N° 498911 en la clase 30).--sr-smsesrarssmrmsmsmsm e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para dlstmgulr

como el derecho a consSHUIr UNA MANCA, =--+===r=s=s=rsarmrrgmareroneraomghe
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PureCircle y Etiqueta®, CLASE 5, EXPEDIENTE N® 31018/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN
BHD.

Que, ahora bien, esta Direccién General considera que un andlisis pormenorizado de las similitudes v
diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto gue tras la verificacion en el sistema
informitico de la Institucién se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresion de
agravios con relacidn al registro ya concedido sobre la denominacion solicitada,--------=-sssrererrmrasmarannas

Que, efectivamente, al repasar la informacién obrante en la base de datos de esta Institucién se puede
advertir el Registro individualizado con el N* 368128 del afio 2012 v su renovacion Registro N°548456 del afio
2022 cuyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante, se trata de la misma denominacion solicitada;
“PureCircle y Etiqueta® y en la misma clase que el antecedente sefialado por el A-quo: clase 30, —----------=--

Que, de igual manera, se verifica que el solicitante también es titular del Registro individualizado con
el N* 361576 el cual fue renovado por el Registro N* 550393 en la clase 5. En este sentido, mal podria el
antecedente verse afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada par el A-quo,
puesto que ya coexiste con la misma desde el afio 2002 - e

Que, resulta clara y evidente la intencién del solicitante, al pretender registrar la version de la marca
que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos, -------s--ssermmrmmmmmmnn e

Sobre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en gue se discute

la confusidn es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de elfas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin gue se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de fa inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™. -raemrmme el

Que, siguiendo la misma linea de pensamiento, ¥ adaptindola al caso particular, nos encontramos
ante dos marcas registradas en el nomenclador: el antecedente en la glase 30 v las marcas que
perteneceden al solicitante registradas en la clase 05 -como el caso en estudio- v en la glage 30, desde hace
¥a varios afios sin que por ello se haya puesto en riesgo al piblico consumidor, ---eemeermmm s

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N* 1294/98, v habiéndose demostrado la coexistencia
pacifica de las marcas arriba referidas, esta Direccion considera que existen suficientes argumentos para
REVOCAR la resolucion recurrida.--- - mremmmm e

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 2012 de fecha 28 de noviembre de 2022 dictada pﬂr la
Direccidn de Marcas. - e e e e

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“PureCircle y Etiqueta®, clase 05, Expudlente N* SIDIE!IUH solicitada a nombre de

Art 32 NOTIFIQUESE. - --orrorreesemmemrmasaeccns

! "DERECHD DE MARCAS™ ~ |oege Otamendi. 9 Ed. CaRA, Abeleda Perrot, 2007 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2011 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PureCircle y Etiqueta”, CLASE 30, EXPEDIENTE N°* 31016/2022, A NOMBRE DE PURECIRCLE SDN

Asuncidn, ﬂ

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de PureCircle
Sdn Bhd en contra de la Resolucion N® 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023, dictada pl:u‘ la Direccidn de
MAREEEE, Jo v e e g e e e ey S s e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd
e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucién N2 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023,
dictada por |a Direccion de Mancas, -« e et s e

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la F:ru'ndencm que concedid el recurso de apelacion
I ETPAISSI, = merremmimr s e e e e o e e T S S e S e e

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de PureCircle Sdn Bhd expresé
agravios; esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
|8 B R Ll eSS ————————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: .} Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1976536 Denominacidn PURECIRCLE Clase 30 Registro 498911 Titular Purecircle Limited (BM).
Comentarie: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” remrrre

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () En, primer lugar, debemos
resaltar gque mi mandante, la firma PureCircle Sdn Bhd, es una empresa reconocida a nivel mundial.
PureCircle es un productor e innovador en el drea de edulcorantes de stevia para la industria de alimentos
v bebidas. Desde sus inicios, la empresa ha creado y continia operando una cadena de suministro
integrada verticalmente para stevia de alta pureza, desde el cultive hasta la extraccidn, produccién y
distribucion del producto final Acompario al presente escrito impresiones de la pdgina web de mi
comitente, con las que se vislumbra su vasta trayectoria ¥ reconocimiento a nivel mundial../..Que, mi
representada es la dnica y legitima titular de la marca “PureCircle”, contando con varios registros
cancedidos a su nombre en Paraguay, otorgadas por la Direccidn de [a Propiedad Industrial de DINAFI, por
lo que va cuenta con un derecho exclusiva sobre la misma INCLUSIVE EN LA CLASE 30 y tal como ya fue
aplicado un criterio legal para fas concesiones hechas a su favor, la solicitud en estudio no Pu-vde ser fa
ExRCepoiin aaicha 1egia [ F. = s e s s m e na s et st s s s s

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente analisis de la coexistencia o no entre las marcas “PureCircle y Etiqueta® (solicitada en clase 30)
y *“PURECIRCLE Y ETIQUETA" (Registro N° 498911 en 1a clase 30),--------=s-scesssmasmsssmmmsmssnsmnssnssnmnenes

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signostpae sirve
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaeid
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas Ilmltacmnes -a la’ hor® [de\co sicers

4
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2011 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
Pi.l:l‘E‘-':iI‘l:]lE y Etiqueta”, CLASE 30, EXPEDIENTE N°® 31016/2022, A NOMBRE DE PT.J'RECIRCI.E SDN

L

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como €l derecho & consbiltuir UNA MATCE. -+—+-=srarerr e e s e s s e s

Que, ahora bien, esta Direccién General considera que un andlisis pormenorizado de las similitudes y
diferencias entre las marcas contendientes resulta innecesario, puesto que tras la verificacion en el sistema
informatico de la Institucidn se ha corroborado lo indicado por el solicitante en su escrito de expresion de
agravios con relacion al registro ya concedido sobre la denominacién solicitada.--——----—---------rrmeerooee e

Que, efectivamente, al repasar la informacién obrante en la base de datos de esta Institucion se puede
advertir el Registro individualizado con el N* 368128 del afio 2012 y su renovacitn Registro N*548456 del afio
2022 cuyo titular es PureCircle Sdn Bhd, hoy solicitante, se trata de la misma denominacion solicitada:
“PureCircle y Etiqueta® v en la misma clase 30. En este sentido, mal podria el antecedente verse afectado
por una eventual coexistencia con la solicitud hoy rechazada por el A-quo, puesto que ya coexiste con la
TR CREBCI ] TNEY IR s msi s mios s e e 8 s S i A b e A

Que, resulta clara y evidente la intencion del solicitante, al pretender registrar la version de la marca
que ya le pertenece y sobre la cual ya cuenta con derechos adquiridos. —-—---—rrrerrrmmm s e

Sobre €] punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusién es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asf se o ha reconocido.™. = s

Que, siguiendo la misma linea de pensamiento, y adaptiandola al caso particular, la conclusidn es adn
mads evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 30 desde
hace ya varios afios sin que por ello se haya puesto en riesgo al piblico consumidor, ---=-r-=er-esresrrnrenanens

Que, con base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud dentro de las
prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N* 1294/98, y habiéndose demostrado la coexistencia
pacifica de las marcas arriba referidas, esta Direccién considera que existen suficientes argumenms para
REVOCAR Mo restliobdn petarmbila i i e,

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N*® 2011 de fecha 28 de noviembre de 2023 dictada por la
I g i ) 0 L] - N

Art. 28 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca
Purﬂrcle ¥ Etiqueta”, clase 30, Expediente N* 31016/2022, solicitada a nombre de

ATL3E  WOTIFIQUESE. - scusssesssressasssssnssessansnsaiosiy

! *DERECHO DE MARCAS® - [orge Otamendi, % Ed.. CABLA, Abeledo Perrot, 3017 - \
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “TREXONIL", CLASE 05, E}{PEDIEHTEN'EWMAMREDETUFEUR
M LRI s et i i

Protection AG; UNIIBEX, clase 05, Registro N® 584741 & nombre de Laboratonios Temis Lostalo S.a.;
METREX, clase 05, Registro N° 457978 a nombre de Zodiac International Corporation; LUTREX, clase 05,
Registro N* 504322 a nombre de Tecnomyl S.a; ISOTBEX, clase 05, Registro N® 413388 a nombre de Stiefel
Laboratories, Inc. (una Corporacién Del Estado De Delaware); extremo que demuestra la coexistencia
pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca npﬂnente pretender
utilizar con exclusividad una silaba con la cual ya coexisten previamente. --------r-rermrrrr e

Que, siendo asi, la silaba “TREX" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en
el andlisis, ya que los vocablos de uso comin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa -Cuando la marca consista en una etiqguela u otro signe compuesto por un canjunto

de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de s camin O ReCERAFTD I Bl COFIBICIET == -rsmrarms s ns s s ms s s m e e e

Que, ahondando atin mis en el andlisis, esta Direccidn considera oportuno traer a colacidn al Dr.
Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso comuin y menciona “Una
particula de use comtin no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede
invocarse privilegio sobre ella. El titufar de una marca que contenga una particula de uso comiin no puede
impedir su inclusion 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 raiz
de uso general o necesario”. Por ello, se colige que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés
Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto
sigue: “El mero hecho de utilizar el dnico signo que compone una marca, para utilizarlo en canjunto con
otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.™ Asi las
cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el vocablo *TREX", no es elemento
suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos
analizados en conjunto en la presente resolucin, --—----—----rmrrrr e

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante “TREXONIL®, es una denominacion novedosa, y al
NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe penum'm de la coexistencia con registros
que abarcan coberturas de productos en dicha clage.------—--=+rrmrsmrmmm e

Ademas, se debe tener presente que tratandose de productos de la clase 5. el consumidor final
promedio normalmente presta mayor atencion al momenta de adquirirlos, considerando que se tratan de
productos medicinales:—— e e st s e st s it e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion aribes
conclusion de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, disfy

1 énchez Herrern, Andrés. “Comfesidin de Marcas™ Editorial La Ley. Asuncidm, 2013,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “TEEXONIL®, CLASE 05 EXPEDIENTE N* &3704/2020, A NOMBRE DE TUTELUR

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 372 de fecha 06 de junio de 2022 dictada por la Direccién
de Asuntos Marcarios j_i‘[jg.n.gug_ ........................................................................

Art, 22 ORDENAR la prosecucidn de trémites de la solicitud de registro de la marca "TREXONIL",

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 372 DE FECHA 06 DE]UH‘ID DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “TREXONIL®, CLASE 05, EXPEDIENTE N® 63704/2020, A NOMBRE DE TUTEUR
e

Asuncién, || | FFR

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS
SAVAL S.A. contra la Resolucion N® 372 de fecha 06 de | ]unm de 2022, dictada por la Direccitin de Asuntos
Marcanos L||_'|_Elr_'|5|]3 T o

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS
SAVAL SA. e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucién N® 372 de fecha 06 de junio de
2022, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIgiosos., s

Que. en fecha 22 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|nterpuﬁ[n e G S S

Que, en fecha 07 de octubre de 2022, el representante convencional de LABORATORIOS SAVAL S.A.
expresd agravios; en fecha 20 de marzo de 2024 se notifico la providencia de fecha 05 de diciembre de 2023
que ordena e traslado de los agravios. En fecha 07 de octubre de 2025 esta Direccion declara la rebeldia de
la parte solicitante por no contestar el traslado de la expresién de agravios, da por decaido el derecho que
ha dejado de usar y llama autos para resolver. — - e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: %) al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas TREXONIL
{marca solicitada) vs. TREX {marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre
las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideoldgico, que permitirdn
que el publico consumidor las identifique en el mercado /.. la oponente se encuentra coexistiendo
pacificamente en el mercado con marcas que también utilizan ef elemento TREX y que identifican
productos de Ja misma clase que la marca oponente, entre ellas: AATREX, AGTREX, OPTREX, ISOTREX,
METREX, LUTREX, PATREX; por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por el oponente como
fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacifica con la marca solicitada cuando ya se halla
coexistiendo en el mercado con marcas que poseen las mismas simifitudes " —-——----mmemr e n e

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: “(...) primeramente, manifiesto que mi
comitente es titular del Registro de la marca “TREX", Nro. 381728, en la clase 5. Dicha argumentacion es
claramente errdnea, como puede apreciarse cuando el A-quo sostiene._. “que entre TREXONIL (solicitante)
¥ TREX (oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen
elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonédtico e ideoldgice que permiticin...". Esta afirmacidn
es completamente errdnea. En efecto, puede observarse que no existen elementos que posibiliten aungue
sea minimamente una coexistencia pacifica entre las marcas: La marca solicitada en autos es claramente
similar y confundible con la marca de mi principal, por lo que esta Direccidn debe revocar la resolucidn
dictada por el inferior y consecuentemente rechazar la solicitud de registro depositada en autos ../, la
solicitud de registro presentada por la contraparte presenta similitudes extremas con la marca de mi
prncipal. Como puede apreciarse: TREXONIL vs. TREX, la marca solicitada comparte cuatro letras con la
marca previamente registrada por mi mandante estando exactamente en el mismo orden, el agrega
las palabras ONIL no le otorga distintividad ni originalidad como alega errdneamente la adverxs

rebeldia y se llamé a autos para resolver. —-----r-rrererreeerre e -.:_.. bl e
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Resolucion N° ”' 31

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 372 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “TREXONIL®, CLASE 05, EXPEDIENTE N® 63704/2020, A NOMBRE DE TUTEUR
SACLELA.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
DR DB PIIBE I, ~ mnrrewremrrimrea e e e e T T S T A AR S Y

Que, en primer término, las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y. el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusidn entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusién entre la solicitud de registro de la marca *TREXONIL®, clase 05, con la oponente *TREX" clase
Bt bt et i b s e e T S

TREXONIL  (marca solicitada)
TREX {marca oponente)

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *"TREXONIL" y la marca oponente
"TREX", por mas que compartan el vocablo TREX (término comun y de uso frecuente en el lenguaje
técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por
ende tampoco tendran PronUnCa i Se e AN e

Que, 51 bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“ONIL". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacién verbal de medicamentos,
diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecha marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo.” El
elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminacion, que es claramente diferenciadora. -----

Que, la diferente longitud y la terminacién de las denominaciones, generan una impresion grafica
distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincidn fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
Bt . e i e e e e e e e o e

Que, siendo asi, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse
suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacificamente con ella sin perjuicio alguno a los
intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusién en aquellos elementos o partes que
Fut'lﬂi'l‘l efectivamente ser reivindicadog - rrrrrrmmar s s s

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el analisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucidn del presente litigio, ¥ nos permitimos transcribir a

continuacién “...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y nos sus partes integrantes
Mm forma arbitrarda (F47) - cemerernnnsansrncaas s sn s sssa s s s sa s s s sm s san st sssassan ssasasnsin s s n e ann

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
“TREXONIL", (solicitada) "TREX" (oponente), comparten la silaba “TREX", existen otras marcas registradas
que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada ¢ :
informético de la Institucién, ademas de la marca solicitante y la marca oponente, también se
registradas las siguientes marcas: AATREX, clase 05, Registro N* 618160 & nombte. de

/

! Derecho de Marcas. Jorge (tamendi. Edstorial: Lenishexss - Abeledo-Perroi AR 3003 I"II
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 Y N° 2974 DE
FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HUNTERASE", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 17177/2024, A
NOMEBRE DE GC BIOPHARMA CORP.

Asuncidin, 1 ? itE {I’?

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de GC Biopharma
Corp. en contra de la Resolucion N® 742 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Direccién de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de GC Biopharma Corp.,
e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucidn N2 742 de
fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Direccion de Marcas, === sreesmmm s ssa e s

Que, por Resolucién N* 2974 de fecha 13 de octubre de 2023, la Direccidn de Marcas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N° 742 de 03 de abril de 2025, ——-—--—----—-rmmmmeermmm e e

Que, en fecha 13 de octubre de 2025 fue dictada la pmﬂdencm que concedid el recurso de apelacmn
interpuesto.-- e e e e e s e e S PR S

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025, el representante convencional de GC Biopharma Corp.
expresd agravios. Esta Direccion tiene p-nr presentada la Expreﬂlfm de agravios y llama autos para resolver
en fecha 11 de noviembre de 2025, - srmmsnmr e e e e e s e e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2i14-160539] Denominacidn HUNTER Clase 5 Registro 422171 Titular Agrofertil 8.a [PY]. Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una

misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores. -, Fu.r o :lrue de conformidad al articulo
82 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugar a lo solicitado. ----—---=--===mrmmmmem e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (.} A primera vista podemos
resaltar las diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas, ya que, si bien comparten el
vocablo HUNTER, existen diferencias relevantes en el sufijo. HUNTERASE debe tomarse como una
denominacidn completa y entera en si misma, y no debe ser desmembrada para ser analizada como
"HUNTER + ASE" y por ende, susceptible de ser confundible con HUNTER .../.. 51 los productos o servicios
estan dirigidos a un publico especializado (por ejemplo, productos médicos, cientificos o tecnoldgicos), el
grado de atencidn es alto, por lo que la posibilidad de confusién disminuye. Un consumidor cuidadoso
distinguird ficilmente entre HUNTERASE y HUNTER. En cuanto a la cobertura de los productos ofrecidos,
queremos hacer especial énfasis en que la solicitud de registro de mi mandante se encuentra limitada a
“Medicamentos para mucopolisacaridosis; Medicamentos para el tratamiento de trastornos del
metabolismo; Medicamentos para el tratamiento de deficiencias enzimdticas; Preparaciones bioldgicas para
uso médico; Medicamentos para el sistema nervioso central” correspondientes a la clase 5. 5i bien la marca
marcada como antecedente cubre “todos los productos de la clase” también es bien sabido que la titular del
registro, AGROFERTIL 8.A., es una compafifa que se dedica al rubro de los fertilizantes, agroquimicos y
mejoraderes, siendo su foco comercial la agroindustnia y ne fa farmacéutica ../, Que ambas marcas esten
depositadas dentro de la clase 5 esta dada simplemente por el hecho de que la cf % 3
Niza cubre tanto productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico (rubgas
también preparaciones para eliminar animales dafiinos; fungicidas, herbicidas (|

f r|l||.II|II
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Resolucién N®

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N*® 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 Y N® 2974 DE
FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUNTERASE®, CLASE 5, EXPEDIENTE N°® 17177/2024, A
NOMBRE DE GC BIOPHARMA CORP. ---- =

HUNTER) ../.. la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones
por parte del titular de la marca base del rechazo. Esto nos permite colegir que el propietario no considera
gue la marca de mi mandante pueda pmducrr algiin tipo de confusién o asociacidn en el mercado
nacional.... S e E e e e e oo e

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente andlisis de la coexistencia o no entre las marcas “"HUNTERASE" (solicitada en clase 5) y
"HUNTER Y ETIQUETA" (Registro N° 422171 en la clase §).—----r---r-=rrsrrsmrmrrmssm e e s e e meeaee

Quee, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcano- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como el derecho 2 ConEbEr Ml IAICE, ~«esnee s e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas. corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusién entre la solicitud de registro de la marca "HUNTERASE®, clase 05, con la marca antecedente
SHUNTER® Clage 05, -o--=ssemsmemsmossansocsannmeasmsstns o mmsims s o e oot e e o S s e s

HUNTERASE {marca solicitada)
HUNTER {base del rechazo)

Que, analizando el campo ortogrifico v fonético de la solicitante *HUNTERASE® y la marca
antecedente "HUNTER", por mis que compartan el vocablo HUNTER no se leen de la misma manera,
tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco
tendrin PronUNCIaCion SEMEJAIITE, —------ - -srm s e

Que, si bien comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta
“ASE". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificacidn verbal de medicamentos,
diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no
protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por sf mismos el signo distintivo.” El
elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminacion, que es claramente diferenciadora, -----

Que, la diferente longitud y la terminacién de las denominaciones, generan una impresidn grafica
distinta. De dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al
proenunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es
I iR EEIRETTHN e = mmi w1 e i B e m

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto anilisis de conjunto, los
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, ¥y nos permitimos
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ResolucionN® & - .
POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N* 742 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 ¥ N* 2974 DE
FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “HUNTERASE®, CLASE 5, EXPEDIENTE N*® 17177/2024, A
NOMBRE DE GC BIOPHARMA CORP. ----

continuacion “..En principio, es e.'rmuunm ef qm.' debe sera.bjrm del andlisis yna mspar:e; mregrmm
separadas en forma arbitraria (747)."- PR S RN
Que, en base a las cnnmderaclunes de hech-::r ¥ de dcrm:hu expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccion considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las Resoluciones recurridas, -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 742 de fecha 03 de abril de 2025 y N° 2974 de fecha 13
de octubre de 2025 dictadas por la Direccién de Marcas. - e

Art. 20 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca
*HUNTERASE®, clase 5, Expediente N* 1?!??!21}24. solicitada a nombre de GC
BIOPHARMA CORP. —------+--=-reesmemmesmesneae: 2greees

Art. 30 NOTIFIQUESE. ------------==ss==ssssmmsssmmesmnreesansias

! Derecho de Marcas. Jorge Ctamendi. Edstorial: LenisMexss - Abeledo-Perrol ARCO: 201
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Resolucion N® |

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A
ALITEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 102907/2018, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST
BIOTECH CO., LTD.

W G T

"
ﬁ.sunci.{m.] L FLn

VISTO: El recurse de apelacidn interpuesto por el representante convencional de HANGZHOU
ALLTEST BIOTECH CO,, LTD., contra la Resolucion N.* 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada ]:u‘Jria
Direccitin de Marcas, ¥; —=-r=rrrrerrrerr e e e e e e e e e S

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de HANGZHOU
ALLTEST BIOTECH CO, LTD. e interpone recurso de apelacidn contra la Resolucién N.* 1839 de fecha 17 de
diciembre de 2019, dictada por la Direccién de Marcas, —--—---c-ssem e

Que, por proveido de fecha 20 de octubre de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 26 de noviembre de 2020. Por pmwdl. ncia de fecha 16 de diciembre de 2020
esta Direccion llama Autos para Resolver. - e e e e B e e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera %(..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALTHEA”", registrada con el N®
464295 en fecha 25 de Junio de 2018 a favor de SYB SALUD Y BELLEZA INTERNACIONAL 5.A., Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en
una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- parfu qt.re de conformidad al Art.
&°de la Ley 1294/98, no ha lugar a Jo solicitadn, ™= e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: %..) Lo
dnico que tienen en comin son las letras -A-L-T-E-. Y si partimos sobre la base de diche argumento,
entonces las marcas AMOR, ROMA o MORA no podrian coexistir por el simple hecho de tener ciertas letras
en el mismo orden. Pero ni ain asi se da riesgo de confusion ya que grificamente son distintas y
fonéticamente son aidn mds /.. Por otro lado, dejando de lado fa parte denominativa, resulta mds que
evidente que el elemento grifico de la denominacidn A ALLTEST resalta y no pasa desapercibido ../ tal
COmo se compara a continuacion: ../ Cabe sefialar que la marca solicitada protege: Kits de diagndstico que
consisten principalmente en anticuerpos monoclonales, reguladores y reactivos para su uso en pruebas de
enfermedades; Kits de prueba de drogas, compuestos por reactives de diagndstico médico y andlisis de
fluidos corporales; Kit de prueba de prediccidn de ovulacién in vitro para uso en el hogar; reactivos de
diaggnastico médico y ensayos para pruebas de fluidos corporales; Kits de prueba de embarazo para uso
doméstico. Al tratarse de productos especificos de mac“Dms médicas, con ma J-"Gn" razan podrin dist rrgt lirse
de cualquier atra marca de una empresa de belleza. " —-------=rsrmmmrememe e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inmrpuestn_ e e e e e e e D 0 0 R E R EEEEEEEEEEETEEEEETEEETTTEEE

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de farma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
eriterio que dehe pnmar a la hora de determlnar 51 E“.ﬂitE‘ posibilidad de cnnfustt']n entre las mismas. SI bien

)
Abg. Claudia Fameela Cristaldo
Ditectora @hneral lntering
Eesbicnin Geeepd dn Brapiedad | :iu.uul
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A
ALLTEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N" 102907/2018, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST
BIOTECH CO., LTD.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados. tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademds en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
rn_lgmas 000 0 o o o R 0 8 e e o e o e e

A ALLTEST y etiqueta {solicitada), y
ALTHEA y etiqueta {base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresidn visual muy diferente. -« oo

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "ALTHEA" registrada para la glase 5 comprende todos los productos de la clase;
mientras que la marca en tramite de registro "A_ALLTEST" solicita la cobertura para los productos
especificos de la clase 5; "Kits de diagndstico que consisten principalmente en anticuerpos monoclonales,
reguladores y reactivos para su uso en pruebas de enfermedades; Kits de prueba de drogas, compuestos
por reactivos de diagndstico médico y andlisis de fluidos corporales; Kit de prueba de prediccidn de
ovulacidn in vitro para uso en el hogar; reactivos de diagndstrm médico yensayns para pmebas de fuidos
carporales; Kits de prueba de embarazo para uso doméstica”- S ———

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase
del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a los productos especificos mencionados en
&l Pamﬁ:} que | Loy i | L

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 05 que cuentan con denominaciones similares y utilizan en sus respectivas
denominaciones las letras y el orden que también utilizan la marca solicitada v la marca base del rechazo.
En ese sentido, segun la busqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se
encuentran registradas las siguientes marcas en la clase 05: ALLTECH Y ETIQUETA. Registro Nro. 470054 a
nombre de Alltech, Inc.; ALTEZA. Registro Nro. 572812 a nombre de INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD
ANONIMA (LASA), ATTEST, Registro Nro. 499460 a nombre de SOLVENTUM INTELLECTUAL
FROFERTIES COMPANY, extremo que demuestra la coexistencia de marcas que contienen en su
denominacidn las letras similares ¥ en el mismo orden que la marca solicitada y la marca base de rechazo, a
nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccién no encuentra fundamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.------------==---seoseseea-

Que, en pocas palabras, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contiené
entre si, no necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, 8
dejan una impresian visual muy diferente. -« - - e
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Resolucién N®* | | |
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1839 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “A
ALLTEST Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N* 102907/2018, SOLICITADO POR HANGZHOU ALLTEST
BIOTECH COQ., LTD.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe semejanza suficiente ni mucho menos de considerable magnitud, lo cual se puede percibir en el
sigujente ":ﬂrf'il:l: o i i e o o, i i o g s o e i o o S i e i o e i B A

marca solicitada marca registrada

I, WALL %
M UTEST

Que, en conclusidn, el signo solicitado podré coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, onginal y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

c:}rernnde TeVOCar ta EE‘!G]LICi-If:II'I. recurrida. 0 e 6 0 0 0 9 0 O 0 e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N.* 1839 de fecha 17 de diciembre de 2019 dictada por la
D|re.cc|i_ﬂn de- Ma:ﬂ:as -------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "A
ALLTEST Y ETIQUETA, clase 5, Acta N 102907/2018, solicitada a nombre de
HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.-------s--snr-emszmeee==s frh T

Art. 32
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Resolucion N® n (} ' '.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 658 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA Y
ETIQUETA®, CLASE 12, EXPEDIENTE N® 51504/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LIMITED. X

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TATA SONS
PRIVATE LIMITED., en contra de la Resolucién N® 658 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada p-ur la Direccién
& MArCas, ¥i-r---==rrrrmmermmsmmsrrenrsmnssss s sssasntan s st an o aan an s s mermon oo SsremenemssssseTemseaassssstansennssans

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta ¢l representante convencional de TATA SONS
PRIVATE LIMITED., ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 658 de 21 de mayo de
2020, dictada por la Direccion de Marcas, —----------msormemr e s e

Que. en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuﬂtu T T R S S e e B R R

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE
LIMITED., expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresidn de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023, - - mmm e s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: .} Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatade la existencia en dicha clase de la marca “TATA",
registrada con el nimero 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.- por lo gue de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado )" -«eseesemmmimmaaianana .

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ¥..) Al respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominacién comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasé a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, ../.. En
consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando gque las marcas antecedentes también corresponden a mi
o O b

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
1nterpue5t e e e = E NS TR S AR R RTINS EETTSSSEETOSEEEEEEEEEE

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada *TATA Y ETIQUETA” para la misma clase,
pertenecen al mismo titular TATA SONS PRIVATE LIMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las
solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informatico de la Institucion, donde consta la marca antecedente
“TATA" registrada bajo el N* 349111 y su renovacidén N¢ 569240, a nombre de “Tata Sons Privatg Liry
extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la Tesnluv:m;t gpeiaii‘ﬁq :

"
" (] ;
o Claugha i
'-"lrmnu General Touer -
poilin Gemnl de Mgt fedld Tpdmttial

x] m"h jansdt Prpniad Erlessal



DIRECCEON RACIONAL DE

4 % PROPIEDAD « GOBIERNO per | PARAGUALI
INTELECTUAL o PARAGUAY  RERUAI
Pl R GUR Y
Resolucidn N*®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 658 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TATA Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 51504/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LIMITED, ~===rcsesssammsnmsanammcnansmsss e ummns e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidén considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demis
concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -----«ceeemseeseas

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucitn N® 658 de 21 de mayo de 2020 dictada pnr la Direccién de
Bl ATIE G, mmmmmm e e e e e A R SR B SRR EEEEEE

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “TATA
Y ETIQUETA”, clase 12, Fxpmj:entu N® 51504/2019, solicitada a nombre de TATA
SONS PRIVATE LIMITED.-- B e RSN
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 650 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TATA Y
ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° HEDTEDIP A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
BN e T

Asuncién, | . | il

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TATA SONS
PRIVATE LIMITED., en contra de la Resolucidn N* 650 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada |:H::|r la
D]r.ef:qﬂnde MMarcas, ¥i-- e e L L L L LI T

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TATA SONS
PRIVATE LIMITED., e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N2 650 de 20 de mayo de
2020, dictada por la Direccién de Marcas, —---rr=-rrrrermrmmmmr s s nns s s s s e

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
I R T PURELD, -~

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE
LIMITED., expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023, —------crosmesrmsmm e e s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: ¥..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TATA",
registrada con el nimero 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.- pﬂf o que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(... )"« ennssmssamnnrasaan

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ..) Al respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominacién comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteniormente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasé a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED. ../ En
consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
fa marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi
T e e o s AR e

Que, comresponde a esta Direccibn resolver sobre la procedencia o no del recurso
e

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo *TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada “TATA'Y ETIQUETA" para la misma clase,
pertenecen al mismo titular TATA SONS PRIVATE LIMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las
solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informéatico de la Institucién, donde consta la marca anrecedente
“TATA" registrada bajo el N¥ 369111 y su renovacidn N¢ 569240, a nombre de “Tata Sons Prive
extremo que invalida la causal de rechazo considerada por el A-quo en la resolucidnape
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’"-_- aidald l2stheom’



DIRECCIOM MACIOHAL DE

PROPIEDAD (:) GOBIERNO i PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY

b

Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 650 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA Y
ETIQUETA®, CLASE 12, EXPEDIENTE N* 51507/2019, A NOMBRE DE TATA S50ONS FRIVATE
LIMITED.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demis
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurnida, ---oeoocoemmnnonens

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE
Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N® 650 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Direccion de
Art. 22 ORDEMNAR la prosecucitn de tramites de la solicitud de registro de la marca “TATA
Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N 51507/2019, solicitada a nombre de TATA

SONS PRIVATE LIMITED.

Art. 32 NOTIFIQUESE. »-++sssssssssesssnnssnansassssssssnssnnsasasss
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Resolucién N* L y

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 651 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TATA ACE
MEGA", CLASE 12, EXPEDIENTE N*®* 51506/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LIMITED. sessesssessssessassmssosmrssommmmenemensrrmmmmmems e msemmsos

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TATA SONS
PRIVATE LIMITED,, en contra de la Resolucin N® 651 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada |:|-nr la
Direccion de Marcas, e T TR e ——

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TATA SONS
PRIVATE LIMITED., e interpone Recurso de Apela:mn en contra de la Resolucidn N2 651 de 20 de mayo de
2020, dictada por la Direccion de Marcas, — - e

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuestﬂ e e e L L e e L L L L L L L L L LT T T T T n—

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE
LIMITED., expresd agravios. Esta Direccién tiene por prusentada la expresmn de agravios }r llama autos pa:a
resolver en fecha 27 de septiembre de 2023, - mmrmmmemm s e

COMNSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidén considera que: .} Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TATA",
registrada con el nimero 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre Jos consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha J'Lrgarafﬂ e LT o B

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ..} Al respecto, informamos gue
TATA SONS LIMITED, resulta ser la denominacion comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de Ja solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasdé a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, ../ En
consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivos del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi
FEIFMEﬂrﬂdE ) e e i e 5 5 e S S A b e S e e e S e e

Que, comresponde a esta Direccidn resolver sobre la prm:edenn:ja o no del recurso
E P N e e e e e o e e e e e e e

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo “TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada “TATA ACE MEGA" para la misma clase,
pertenecen al mismo titular TATA SONS PRIVATE LIMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las
solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informético de la Institucion, donde consta la marcg antecedente
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 651 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TATA ACE
MEGA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 515!:!45!2019 A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LIMITED ~=-==ccrcesenianmnssanmssnin maman e - S —

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn considera que es un signo con caracteristicas
propias. y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demis
concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucién recurrida. ----------=-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N* 651 de 20 de mayo de 2020 dictada pur la Direccitn de
L T T T

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la marca "TATA
ACE MEGA”", clase 12, Expediente N* 51596#20]9 solicitada a nombre de TATA SONS

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 649 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TATA ACE",
CLASE 12, EXPEDIENTE N* 51505/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE

Asuncion, | 2 FEB 7m¢

VISTO: el recursa de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma TATA SONS
PRIVATE LIMITED., en contra de la Resolucidn N* 649 de fecha 20 de mayo de 2020, dictada pu;:r la
Direccion de Marcas, e e e eoemeaea e nas

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de TATA SONS
PRIVATE LIMITED., ¢ interpone Recurso de Ap-elai:lﬁ-n en contra de la Resolucidn N® 649 de 20 de mayn de
2020, dictada por la Direccién de Marcas. —---------+-=--- e s

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
I IS, -~ £ e e

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de TATA SONS PRIVATE
LIMITED., exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resalver en fecha 27 de 5epﬁemb.re D N T i e e e e e e s i e i e i ol

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ¥.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “TATA",
registrada con el nimera 369111 en fecha 20 de Setiembre de 2012 a favor de TATA SONS LIMITED,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(_ )" ====r===s=erssnssrsananass

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Al respecto, informamos que
TATA SONS LIMITED, resuita ser la denominacidn comercial anterior de mi representada, con la cual ha
registrado las marcas consignadas como antecedente de la solicitud que nos ocupa. Posteriormente tras un
cambio de nombre, TATA SONS LIMITED pasé a denominarse TATA SONS PRIVATE LIMITED, ../.. En
consecuencia, con esto se extinguen definitivamente los motivas del rechazo de la solicitud de registro de
la marca en referencia, considerando que las marcas antecedentes también corresponden a mi
e 0 etttk el ot

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
TR, == s et e e e e e e e et it

Que, tal como sefiala el apelante en su escrito de expresion de agravios, tanto la marca base de
rechazo "TATA" registrada en la Clase 12, como la marca solicitada “TATA ACE" para la misma clase,
pertenecen al mismo titular TATA SONS PRIVATE LIMITED. Asimismo, el apelante adjunta copia de las
solicitudes de cambio de nombre presentadas, las que a la fecha ya fueron asentadas. Este hecho, puede ser
corroborado igualmente en el sistema informdtico de la Institucion, donde consta la marca antecedente
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Resolucion N°®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 649 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TATA ACE",
CLASE 12, EXPEDIENTE N 51505/2019, A NOMBRE DE TATA SONS PRIVATE
LIMITED.----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 y demas
concordantes de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -----e-eeeeeeneees

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

Art. 19 REVOCAR la Resolucion N® 649 de 20 de mayo de 2020 dictada por la Direccian de
Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "TATA
ACE", clase 12, Expediente N* 51505/2019, solicitada a nombre de TATA SONS

PRIVATE LIMITED. <~ etas e s ettt et
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.
Resolucién H'_UD v
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1834 DE FECHA 02 DE N;‘J"lu"lEh-IBRE DE 2021 DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IMAGINATION", CLASE 03, EXPEDIENTE N* 11529/202]1, A NOMBRE DE LOUIS VUITTON MALLETIER. -----

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de LOUIS
VUITTON MALLETIER en contra de la Resolucidn N® 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 dictada pl;n' la

Direcciin de MaCas, ¥; == e e e S ———
RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de LOUIS VUITTON
MALLETIER e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N° 1834 de fecha 02 de
noviembre de 2021 dictada por la Direccion de Marcas,----------------- sree =ees ererereeerresrees

Que. en fecha 11 de abnl de 2022 fue dictada la pruwdenma que concedié el recurso de apelacién

Que, en fecha 18 de mayo de 2022, el representante convencional de LOUIS VUITTON MALLETIER
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
e Bt O O JURni0 e A . s e e e e e e el b e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N* 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 considera: ¥..) Que, habiéndase
realizado la bisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de
la marca: Expediente 2018-1584666, Denominacidn IMAGINE, Clase 3, Registro 497823, Titular Guerlain [FR].
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.” -----------=-—sesrrerereean

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..) Que tal resolucion no debe
considerarse vilida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestion existe una carta
de consentimiento de marcas, por medio de fa cual la firma GUERLAIN, concede plena y expresa
autorizacién a mi mandante para obtener el registro de su marca "IMAGINATION® con acta No. 11529/2021,
amparando productos de la clase 03. Adjunto al er'ren!'e escrito mpia de la carta de consentimiento con su
dehida traduccidn referente a las marcas en estudio., " —=---—r=-r==mrmrrm e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestidn y tras el andlisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la “CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma Guerlain “..otorga consentimiento a
la comparifa Louis Vuitton Malletier domiciliade en 2 Rue du Pont Neuf, 75000 Paris, Francia, para el
registro en Paraguay de la marca “IMAGINATION", Solicitud Nro. 11529/2021, para proteger los siguientes
productos en fa clase 03; “Perfumeria; perfumes; agua de toilette; agua de perfume; agua de colonia: bases
para perfumes; extractos de flores; aceites esenciales; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y
los labios; lociones para uso cosmético; mascarillas de belleza; cosméticos para manos, rostro y cuerpo;
Jabones, gei'es de ducha; geles df baﬂc- aceites de bafio; leche limpiadora para usg— poadar;

an F:mg'ula} [EI——— e o e :-\.d-ﬂl'- o r-q g asssssnsfeanann
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1834 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“IMAGINATION®, CLASE 03, EXPEDIENTE N® 11529/2021, A NOMBRE DE LOUIS VUITTON MALLETIER. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado vy traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requernidos para este tipo de actuaciones. -—--------r=sereeeees

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, = -csisammnm s s s s

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “IMAGINATION™ dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N® 1294/98,
habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al

que han arribado las firmas titulares; esta Direccidn considera que existen suficientes argumentos para
revocar la resolucidn PecUrrida, -=---mm-rermmrrmrr s m s s e

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 1834 de fecha 02 de noviembre de 2021 dictada pur la
DHrECCION e MAITAS. - smmmmmmms s oo

Art. 20 ORDENAR la prosecucidn de trimites de la solicitud de registro de la marca
"IMAGINATION", clase 03, Expediente, N° 11529/2021, solicitada a nombre de LOUIS

Art, 32

fikrecinns Lit
THrersnim drrsie e &
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Resolucién H'_G_D 3 9

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1791 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “L'OCCITANE
AL BRESIL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44840/2022, A NOMBRE DE L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. —

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de L'OCCITANE
INTERNATIONAL S.A. en contra de la Resolucién N® 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada p-;:-r la
DIreccin de MATTAS, ¥; ==-=r==sssresrmsne s s s ms e et d et m et e et et e et et st

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de L'OCCITANE
INTERNATIONAL S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N* 1791 de fecha 21 de
actubre de 2023 dictada por [a DIreccitn de Marcas,--«---s«ssrrssssssssnssmmas s s s sssmsssas s samssasssens

Que, en fecha 11 de abril de 2024 fue dictada la pruﬂdencla quE concedid el recurso de ipE]a.cmn
B T, e et e e et e e et e e e e

Que, en fecha 08 de mayo de 2024 el representante convencional de L'OCCITANE INTERNATIONAL

S.A. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para

resalver en fecha 13 de mayo TR N TRl e i g e i s i i i i e
CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N* 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 considera: *(_.) Que, habiéndose realizado
fa busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2017-1769241, Denominacidn L OCCITANE, Clase 3, Registro 450916, Titular Laboratoires M&I
S.a. (FR]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusidn entre Jos consumidores.-, por lo
gue de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado, ™ -«-=-cemecccenncnes

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ..} Que, un punto importante a
destacar es que mi representada, la firma L 'Occitane International 5.A., es una compariia que se encuentra
relacionada con la firma LABORATOIRES M&L 5.A. e incluse fas mismas tienen un acuerdo tendiente a
poder obtener la concesién de la marca en estudio y por ello la firma LABORATOIRES M&L S5.A. ha
otorgade a favor de mi mandante una Carta de Consentimiento, mediante la cual se hace expresa mencién
del consentimiento para que mi comitente solicite y obtenga el registro de la marca “L'OCCITANE AU
BRESIL" en la clase 03, sin considerarla como un obsticulo o riesgo alguno para sus derechos...” —----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestién y tras el andlisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corrobarar que el recurrente agrega a su escrito de Solicitud de
Levantamiento de Suspensitn de fecha 05 de junio de 2024 la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud
del cual la firma Laboratoires M&L S.A. *.por este medio otorga su consentimiento incondicional para que
la firma L "Occitane International 8.A.. con domicilio en 49, Boulevard Du Prince Henri 1724, Luxemburgo,
solicite y obtenga el registro de la marca "L OCCITANE AU BRESIL", en la clase 03, en Paraguay, cubriendo
especificamente los siguientes productos: Jabdn; jabones (que no sean para uso personal); jabdn de bafio;
jabdn de belleza; jabones para uso personal; fabones cosméticos; pastillas de jabdn de tocador, jabones de
tocador; productos y preparados de perfumeria; perfumes; agua de tocador; agua perfumada; aceites
esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentifricos; aceites de tocador; aceites para uso cosmg
aceites para perfumes } aromas; ac‘mtes de almendras para uso cosmélico; r.hampi.'rs gwifs e gl
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Resolucion N°
POR LA CUAL SE RE‘H’UCAL&RESQLUE&N N* 1791 DE FECHA 21 D-EG-E'I'LFBRE DE 2023 DICTADA POR LA

DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “L'OCCITANE
AU BRESIL", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 44840/2022, A NOMBRE DE L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A. —

preparaciones cosméticas para el bafio; productos v preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel;
cremas cosméticas; productos y preparaciones de maquillaje y desmaquillado; exfoliantes para la piel;
exfoliantes para la limpieza de la piel: lipices cosméticos; cosméticos para las cejas y preparaciones
cosméticas para las pestafias; polvas de talco para el tocador; productas para el afeitado; geles para el
afeitado; espumas para ef afeitado; jabones para el afeitado; preparaciones para el afeitado; lociones para
después del afeitado; leches limpiadoras para el tocador: estuches de cosméticos; estuches de cosméticos
compuestos por lipices labiales, sombras de ojos, rubor y rimel: maquillaje; rimel; polvos de maguillaje;
bases de maquillaje; esmaltes de ufas; preparaciones para el cuidade de las ufias; ldpices labiales y
bélsamaos labiales no medicinales; desodorantes para uso personal {perfumeria); productos y preparaciones
depilatorias; cera depilatoria; depilatorios; preparaciones cosméticas para adelgazar; preparaciones
cosméticas para el bronceado; productos y preparaciones cosméticas de proteccion solar; toallitas
impregnadas con lociones cosméticas; incienso; preparaciones desodorantes de ambientes; preparaciones
para desodorizar el aire; productos y preparaciones para perfumar la ropa blanca; sprays para almohadas;
sprays perfumados para ropa blanca; popurri [fragancias| ; cremas para blanguear la piel: preparaciones
para quitar el color; pastas para cuchillas de afeitar; papel abrasivo; cosméticos para animales,
comprendidos en la clase 3 (TRES)" v se deja expresa mencidn de que las marcas arriba r::.radas pu&dm
coexistir pacificamente en la clase 03 en Paraguay sin riesgo alguno de dilucion de derechos.., ™ -----------

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado y traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones, -------------------

Que, ante estas circunstancias, esta Direccién General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local. —---—--r-r-rermrrmrrre e e e

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “L’OCCITANE AU BRESIL" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N°
1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el
acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Direccidn considera que existen suficientes
argumentos para revocar la resolucion TeCUITIda, - -

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N® 1791 de fecha 21 de octubre de 2023 dictada p-ur la
DIreccion de Marcas, oo

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"L OCCITANE AL BRESIL®, clase 03, Expediente. N*mm;znzz, solicitada a nombre
de L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A, — - s

A3 NOTIFIQUESE -t i i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EHELEHEDMDESGUGTUBDEREGMGDELAMAREA'FUEL
CLASE 12, EXPEDIENTE N° 04322/202]1, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC.

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de WHEEL
PROS, LLC. en contra de la Resolucidn N° 862 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Direccitn de
Marcas, 4 R REETTPT PN

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de WHEEL PROS,
LLC. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 862 de fecha 25 de mayo de 2022
dictada por la Direccidn de Marcas. -« s

Que, en fecha 26 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
i.PE'lﬂf_‘"iﬁn |ntE]'FII_I'E'.SID.-------- e e e e

Que, en fecha 20 de febrero de 2024 el representante convencional de WHEEL PROS, LLC. expresd
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresiton de agravios y llama autos para resolver en fecha
T cin TR T e TN e i e i m e i b i e e e e e i

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 862 de fecha 25 de mayo de 2022 considera: %) Que, habiéndose realizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2010-1001651, Denominacidn FUEL MAX TECHNOLOGY, Clase 12, Registro 361100, Titular The
Goodyear Tire & Rubber Company [US[: Expediente 2016-1649565, Denominacidn FORD EASY FUEL, Clase
12, Registro 469416, Titular Ford Motor Company [US]. Comentario: Que ambas denominaciones son casi
idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo de
confusidn entre los rmsumufnres pr:-rf-:-' qrmﬂ de conformidad al artfculo 6° de fa Ley 1294/98 de Marcas,
Ty _h-a Iug:ara jﬂ Sﬂa’:ﬂtﬂdﬂ ——————— R L T T T saEEmm ame fmam e ————

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta: *..) Que tal resolucidn no debe
considerarse valida, va que la solicitud de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores
para con las marcas antecedentes, como ser en su conformacidn, el plano fonético, el plano visual, todo
ello atendiendo el hecho de que el estudio debe hacerse dentro de [a visidn de conjunto que se tenga de las
mismas /.. Que, un punto importante a destacar es que mi representada, la firma WHEEL PROS, LLC, ha
Hlegado a un acuerdo con fa firma THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, con respecto a otorgar a su
favor una Carta de Consentimiento, mediante la cual se hace expresa mencion del consentimiento para que
mi mandante solicite y obtenga el registro de la marca "FUEL" en la clase 12, sin considerarla como un
obsticulo o riesgo alguno para sus derechos (. )" — === rrrrrrrrsr s s s s

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de Solicitud de
Levantamiento de Suspensidn de fecha 20 de mayo de 2024 la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud
del cual la firma The Goodyear Tire & Rubber Company “(..) consiente por la presente ﬂm; " .
marca “FUEL" (Solicitud No. 04322/2021) en la clase 12 en Paraguay por Wheel Pros, LEE: {* Vi of
cubriendo especificamente los siguientes productos: ruedas de vehiculos auram-:.tm'::'es ¥oog -
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Eezolucidn N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FUEL",
CLASE 12, EXPEDIENTE N® 04322/2021, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC.

ellas, incluidas tuercas, cubtertas de ruedas, rines para llantas, radios de ruedas, rapacub.:-s tapas f'c‘ﬂtl'ﬂiﬂ.
ruedas giratorias, espaciadores, pernos y adaptadores (.} " —---=----=r-msrmmmmmonenes smmmmemmmsoesnaaas

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones, ----------------eees

Que, respecto al segundo antecedente sefialado en la resolucion recurrida: la marca FORD EASY
FUEL, en la clase 12, registro N* 469416, Titular: Ford Motor Company. Corresponde analizar la posibilidad
de una coexistencia pacifica de la marca solicitada con la marca base de rechazo precitada. En ese sentido,
las marcas en cuestidn deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el criterio que debe pnmara la
hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, —=--ss--serosssosammemroenn e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similiud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magmh.:d Se puede ]:rerf:lblr a 51'm.pie vista la diferencia existente entre las
“']]smas T T N N = e e e

FUEL (solicitada), y
FORD EASY FUEL (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si no
necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impms,‘iﬁn visual muy difeTenle, -=-sssssscsssmsmananasmsssasmsasasssssamssa st s s e s E s E A AR AT ———

Que, ademas de lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas en la clase 12: F FUEL, Registro N® 54%008; FUEL
OFF-ROAD, Registro N° 562444, El solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominacién
preponderante, en la misma clase del nomenclador, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por
lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versidn de una marca que ya le
e e T T

Que, las marcas registradas en la clase 12 a nombre del solicitante - F FUEL, Registro N* 549008 y
FUEL OFF-ROAD, Registro N® 562444- se encuentran coexistiendo pacificamente en el mercado con las
marcas base de rechazo; extremo que demuestra la coexistencia del vocablo “FUEL" a nombre de
diferentes titulares y en la misma clage, — - e

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con los antecedentes (Registro N® 361100 renovada por el
Registro N° 543860, denominacion FUEL MAX TECHNOLOGY, clase 12, titular The Goodyear Tire & Rubber
Company y Registro N* 469416, denominacién FORD EASY FUEL, clase 12, titular Ford Motor Company). —

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “FUEL" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N* 1294/98, habiéndose
demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arnba refendas, respetando el acuerdo
arribado las firmas titulares; esta Direccidn considera que existen suficientes argumentos pa
PHSSHACHON TEOUTIAY, e oo st s e ssen et g A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 862 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FUEL",
CLASE 12, EXPEDIENTE N" 04322/2021, A NOMBRE DE WHEEL PROS, LLC.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 862 de 25 de mayo de 2022 dictada por la Direccion de

MAarcas, ssssssssassssansnssnsnssssnssnaresneeneeen S — T T e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca "FUEL",
clase 12, Expediente. N 04322/2021, solicitada a nombre EL PROS, LLC. —-

Art. 32 NOTIFIQUESE. -+ rrmrrrmsmrmrsens e e g e oee oo f -
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Resolucion N‘_O !

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “FIGURATIVA™, CLASE 10, EXPEDIENTE N* 9816077
Asuncitn,

VISTO: El estado actual de estos autos Yy 8 8 b
CONMNSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 3 de
julie de 2023., dispuso la intimacion a las partes por el plazo clecmn:n djas pa.ra que prt&en:m las coplas de los

escritos, dvl:h:ummtm y diligencias que se encontraren en su poder.--- s e

Que, una vez presentadas las coplas au:enﬂmdae. se dispuso el rmnfr:sm pnr 5 djas a ﬁn de qu-t las
partes impugnen o no los documentos presentados. -----rrercrcrrrre o i crerse

Que, el Art. 136 de la L:y dr: Marcas estahiec: que se i.p]u..nrﬁ en fm-ma submchana 1:.5 dlspmmmn:s dr_l
Coxdigo Procesal Civil y Penal. - e 8 e S A

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cadigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la perdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el maevo expediente s iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, aﬁnd:qurxn@ndﬂn acercd de su autmtmdmi.yd}crpxzpodra disponer, sin sustanciacidn ni rm.lrmnigum las medidas
mmﬂn\ DL BRI, o s i ot i P BBt e

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
“FIGURATIVA™, CLASE 34, EXPEDIENTE N* 9816077, mi:clm:la a nnmbnt de Marco hh.ulas Ba, y dar
contmmibdad 5 S EERIRIGHEIEL e e s e b s id s oo b bon s G R e e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos 1_,: a !as daapnmc;mnes legal:s
citadas, la Directora Gcntral de Propiedad Industrial (Interina): ----e-ccceereommmorocins

RESUELVE:
1) TENER POR RECONSTITUIDO el v.‘_a'pl:d.i.l:ntl: de solicitud de rtgm:mde la “FIGURATIVA™, CLASE 34,
EXPEDIENTE N° 9816077, solicitada a nombre de Marco Nicolas Bo, ----ccreovecrmmrmrimssisiisininnan o
2) DAR continuidad a los tramives procesales en el punto en el que se ha interrumpido, <. "

3) NOTIFIQUESE por cédula —------—rrrereroesomecoseomie o
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Resolucion N'D {_} Z;_ 2

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “VETFLOGIN", CLASE 5, EXPEDIENTE N" 126700
Asuncitn,

VISTO: El estado actual de estos autos Y 7 8 8 0 0 2

CONSIDERANDOY:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 13 de
diciembre de 2022, dispuso la intimacion a las partes por ¢l plazo de cinco dias para que presenten las copias
de los escritos, documentos y diligencias que se encontranen en s Poder.-««««-=-sesesmmm s e

Que, una vez presentadas las coplas autenticadas, se dispuso el m;mhmm |:u;1r 5 cl:la.s a Ein de que ]:s
partes impugnen o no los documentos presentados. - orrrennincn

Que, el Art. 136 de la Lq-' dE Marcas Emh'[u:e qu: se aplicari en forma subsidiaria Ias chxmmn}mes del
cmign Procesal Civil v Penal. - P B B P 0 P A o A 8 1 8 8 8.8 5 8 8 8 2. 5 . o

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucidn; b) que el fuez intimara a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
capias de los escritos documentos y diligencias que s encontraren en su poder. ¢} De ellas se dard vista a las partes, por el mismo

plazo, a fin de qm.imtpulm acerca de su autenticidad; v d) el juez podrd dupm sin sustanciacion mi recurso a{gqm las medidas
que corsidere pecesarias. - A BB B B P B B 5.8 BB SR I 0 R e et

(Jue, 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
*VETFLOGIN®, CLASE 5, EXPEDIENTE N° 126700, SlﬂlLJtadl i nnmbm -I:lE ﬁ‘. Hull:l. 1500-distrito
Industrial En Montes Ctar-:u.rmg,:, dar continuidad a su tramitacicn, - Seeereareereerrrrasrer e et

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las mmtanmude autos ].r a Ias dlspmlcinms legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial {Interina); - mrnmnn creesresssseseee

RESUELVE:
1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la ““VETFLOGIN™, CLASE 5,

EXPEDIENTE N 126700, solicitada a nombre de Av. Hum, 1500-distrito Industrial En Montes Claros-
mg :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, --------cereerrmmerreneas

1) NOTTFIPUESE POE DERIIR, v rrssios sinsesssssrnrosmssbsssommobsssommsmmsipimsmsosrerernmioier
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “LA PASTELERA, DELICIAS CASERAS", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 1140941

Asuncion, 1 7 FER "o

VISTO: El e5tad0 2Ctual de €508 QULGS Y, ------rnvrsrrsosssmrserssssssssnsessssossmssmssossssmsssssnsssesss s snsscs
CONSIDERANDO:

Que, arento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art, 121 del C.P.C., por providencia de fecha I7 de
julio de 2024., dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dIa.s PAE Qe presencen las copias de los

escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su Poder.-----------crrreemrrmmmr e

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso t:] mamhmm o 5 dlas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados. oo e s ceserereseererens

Que, el Art. 136 de la Ley d{: Marcas establece qu-: se aplicard en forma suhmdﬂ.m Ias mspudclm del
Cadigo Procesal Civil y Penal. ---- P e e ettt

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cadigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el fuez ordenara su reconstitucidn, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b que el fuez intimara a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo

plazo, a fin de que se expidan acerca de mm:m[iddﬂd.yd} el juez podrd duspm-zr sin sustanciacion ni murmalg:m las medidas
q‘“mdﬂt mﬂnﬂs o e - S

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 “LA
PASTELERA, DELICIAS CASERAS", CLASE 43, E}EPEDIENTE N° 1140941, Sﬂlltlﬁ.da a nombre de Hugn

Derlis Torres Recalde, y dar continuidad a su tramitacién. - e e e
POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a la.amns:ancias de auros %y 2 las dmpr:glcmn:s I:g."a.les
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): -- S erEeerre e er et s
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la “LA PASTELERA,
DELICIAS CASERAS", CLASE 43, EXPEDIENTE N* 1140941, solicitada a nombre de Hugo Derlis Torres
RECAlde, oot b b e bttt e st -

2) DAR continuidad a los tramites procesales en ¢l punto en ¢l que se ha interrumpido, ---ceeeeeroommmmiainan.
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “Figurativa”, CLASE 34, EXPEDIENTE N 41 ETH
Asuncion, | ] F[0 e

VISTO: El estado actual de €5008 GUEDS ¥, - rms oo e e e
CONSIDERANDC:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Propledad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Are. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de
agosto de 2022 dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dia.r. ]::uara qu: prﬁ:nl:l:n I:a.a anms de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder, - i

Que, una vez presentadas las coplas autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos Ft‘EEEH[H.dIJE. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Que, el Art. 136de la Leg,.l de Marcas tstahlece quf s& 1pllc.a.ﬂ en fn:rmz subs.id.Lana la.sdlapns:ciunzs :ir_i
Codigo Procesal Civil y Penal. - - SE—

Quee, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente Jorma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucicn; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por ¢l mismo
plazo, a fin de que se expidan mrmd:wwmuuuiui}-d}djmzpodm djspm:f sin sustanciacidn ni recurse algune, las medidas
qlg;mﬂ,dﬂt NECERAFRES, === == =mee et et epirer P P, =L ————

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 “LA
PASTELERA, DELICIAS CASERAS", CLASE 43, EXPEDIENTE N* IHD':HI snhl:!l.‘:ﬂda a nnmhn: l.'ll.‘ Hugn
Derlis Torres Recalde, ].rdartunttnuldadam.ltmrmtauﬁn i TR -

POR TANTO, atento a lo hrevemente expuesto, a las constancias de autos y a las dlspmn:lm:s Icgaias.
citadas, la Directora General de Propledad Industrial (Interina): < veorrmmmsmmmn st

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud de registro de la marca “Figurativa™, CLASE
124, EXPEDIENTE N 418734, solicitada a nombre de Nahil Abou Saleh Notario, «--crssesssssossssosscsons

2) DAR continuidad a los trdmites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. e

3) NOTIFIQUESE por cbaula --------x--sorerrermmrncreeremersrmsecssnncee




DIFECCION HACIDMNAL

% PRGF]FD&D GOBIERNO vir | PARAG M
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU
Pl gAY
Eesolucién M®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1993 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 88114/2022, SOLICITADA POR PRORGANICA
3 A

Asuncién, 1 3 FEB 2010

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de PRORGANICA S.A.
contra la Resolucién N° 1993 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 16 de mayo de 2025 se presenta el representante convencional de PRORGANICAS.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N? 1993 de fecha 25 de noviembre de 2023
dickada por o DireCciGm de MEDSEE. ~r+sesssivirsnismmivreun smimssiis nnsmmiin e s e ey

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la pmwdencli que concedid el recurso de apelacidn
m‘[‘erpuesm e D ot e o e e e

Que, en fecha 14 de julio de 2025, el representante convencional de PRORGANICA S.A. expresd
agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fecha
72 de J:L:I]iﬂ i IS, e m e e e e e e R R R R A

CONSIDERANDO:

Quee, la Resolucion recurrida considera: *..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de [a
citada marca, ésta Direccion considera que fa misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e) .. los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacidn del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracterfstica del producto o servicio, La denominacicn se considera descriptiva y sin
dmannwdad a!guna con refacidn a los prﬂdm tos -:;lr_rf.- desea prr:rteger En consecuencia no ha lugara lo

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %) Sin perjuicio del respeto debido
a las decisiones de esa Direccidn, esta parte considera que la Resolucidn impugnada debe ser revocada por
las sigmientes razones: I. La denominacién “PRORGANICA” posee caricter distintivo y esld campuesta por
elementos que aluden a los valores y actividades c'nmercr'aﬂ'es de Id eimpres: scrfr'ﬂ'i:antf, sin incurrir en

cobertura de productos es especificamente sobre aceites comestibles{... )" —-=--ssrrrrmmrrrrmorm e

Que, corresponde a esta instancia adminustrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly T L

Que, la jurisprudencia y doetrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter 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 solicjd e
registro de la marca "PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir: TugL_sJus prud

la clase 29, gspecificamente aceites comestibles de la glase 29 del nomenclador mtema:innal -2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1993 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRORGANICA 5.A. Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 88114/2022, SOLICITADA POR PRORGANICA
SA

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion “PRORGANICA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos especificos de la clase 29 del nomenclador intemnacional sobre los cuales versa la presente
solicitud de registro de Marca, - ----sssmrme e e

Que. esta Direccién entiende que la solicitud de registro *PRORGANICA SA. Y ETIQUETA”
representa una creacién lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adqulnr una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, = e

Que, esta combinacidn estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marea en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descripliva.-- = =ssssssres s o

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla
su tular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titufar de una marca evocativa deba .?{'epran a na pueda rmPe-dur que ofras marcas emquen también las
mismas propiedades o Caracterfsticas.  -----w-. St s et s s e e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion solicitada con una tipografia en color verde y una figura especial de plantas que toma el
lugar de *i* de la denominacion, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.---------seeessseeeeaee

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “PRORGANICA S.A. Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, PRORGANICA 5.A; es decir, que la
marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se sefiala
que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la
cual se adquiere desde su primer uso pablico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de
marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe pm’ parte de la misma
pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.----- -« --eremmrr e

Que. como se ha mencionado, la Resolucidn recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopali
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la ngl
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligandolo Ny

. ‘--.-I':

Abg Clautia Pir%a Cristaldo

Cring
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1993 DE FECHA 25 DE NOVIEMBERE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PRORGANICA 5.A. Y ETIQUETA®, CLASE 29, EXPEDIENTE N* 88114/2022, SOLICITADA POR PRGEGFLH[CA
SA. .=

circunloguios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de Una Misma empresa, ---------------------

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

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

Art. 1¢ REVOCAR la Resolucion N* 1993 de fecha 25 de noviembre de 2023 dictada ]:lm' la
Direccifin de Marcas, --—---—---—-srmsrrrscrr e e ea s e

Art. 29 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“PRORGANICA S.A. Y ETIQUETA", clase 29, Acta N* 88114/2022, solicitada a nombre de

Art. 38
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1228 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"BIONATUR Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N°® 65033/2023, SOLICITADA POR COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPAS.A)

L ETs]

Asuncion, 1 3 FEB

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A) contra la Resolucion N° 1228 de fecha 09 de
septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y, —----=«-sssmommem e e e

RESULTA:

Que, en fecha 29 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.), e interpone Recurso de Apelacion en contra de la
Resolucidn N® 1228 de fecha 0% de septiembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. —--=-=r-sesrereees

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 fue dictada la pmwdencm que concedio el recurso de apuiaclrﬁn
|n[erpue-_5tn SRR ETS S T e e

Que, en fecha 04 de noviembre de 2024, el representante convencional de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY SA. (CIAGROPA S.A) expresd agravios. Esta Direccién tiene por
presentaca la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de noviembre de 2024, —-------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1516400;
Denominacion: BIONAT; Clase I; Registro 414449; Titular Fabian N. Serjan Castiglioni [FY]. Comentario:
Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en
una misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al
articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (... )" —-----eeeememcmmmsmmmmancnn— s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)El rechazo resuelto por la
Resolucidn N® 1228 se funda en el antecedente BLO NAT de clase 1. Esta marca ha solicitado la proteccitn
para los siguientes productos: “EXCLUSIVAMENTE FERTILIZANTES" /.. Sumado a esto, mi mandante ha
solicitado la proteccion limitada de los siguientes productos para la marca BIONATUR: “Exclusivamente
preparaciones biologicas que no sean para uso médico ni veterinario y cultivos de tejidos bioldgicos que
N0 SEan para uso médico ni veterinario, de la clase 1 (UNO)." Estos productos no son fertilizantes (..) --——---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T T R et e O o ey

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segun la base de datos de la DINAP, el Registro N® 414449 de la marca "BIO NAT a
nombre de Fabian N. Serjan Castiglioni vencid el 26 de mayo de 2025, 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 cp
expresa claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente: Expr!sa (.
solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a Enmmientni_"
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Resolucion H'_O_Q f 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1228 DE FECHA 09 DE SEPTIEMERE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"BIONATUR Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N* 65033/2023, SOLICITADA POR COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA 5.A.) .

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "BIONATUR Y ETIQUETA", solicitada pﬂr COMPANIA DE AGEGQLiMJCEJ!; DEL
PARAGUAY S.A. (CIAGROPA 8.A.) —rrrssssssssssssammmnamasammeerns = e b e i

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

Art 1° REVOCAR la Resolucidn N* 1228 de fecha 09 de sr:pue mbre de 2024 dictada pnr la Direccidn de

Man_-as e e e e e e e T S 8 8 S e ot e e remmms 0 0 i e e

Art. 2* ORDENAR la prosecucidn de los trimites de la solicitud de registro de la marca "BIONATUR Y
ETIQUETA", clase 01, Acta N° 65033/2023, solicitada a nombre de COMPANIA DE
AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A. (CIAGROPA S.A.), —---+-soes=ss s

Art.3° oy 1 L T e —————
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 167 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “"GLORIA
CRUNCH Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 24388/2013, SOLICITADA POR GLORIA S A, —r=ssrecaas

Asuncion, ] FER

13

VISTO: El recurso de apelacitn interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. contra
la Resolucidn N® 167 de fecha 23 de febrero de 2015, dictada por la Direccidn de Marcas, y; ---=r=ssmsmsasnanans

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A., e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 167 de fecha 23 de febrero de 2015, dictada
por la Direccitn de Marcag, ——--—====rermrmrcmmmmre s s s s s s s RS sssEEEEasssmsssesmmsseans

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
g St A ot L

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de GLORIA S.A. expresd
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agmwm y llama autos para resolver en fecha
10 de septiembre de 2024, —--r--mrrrrmmmr e e s s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera: %...) habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de ia
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “*GLORIA", registrada con el ndmero
273577 de fecha I8 de noviembre de 2004 a favor de PARMALAT BRASIL 5/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS,
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia

pacifica. en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre fos consumidores.-, p-:.'r fo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado... " ------—=ssresmrmrenneans

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: .. )De acuerdo con la base de datos
de fa DINAPI, la marca GLORIA en clase 29, registrada bajo el N° 273577 vencié en fecha 14 de noviembre del
2014, y no fue renovada. Por lo tanto, resulta evidente que la Marca Base de Rechazo no puede significar un
posible impedimento para la concesion de la marca GLORIA CRUNCH ../.. El Solicitante es propietario de
fa marca "GLORIA CRUNCH" inscripta ante esta depe'ndencra administrativa F.am identificar pmdu::ms de
fas clases 30 con registro N® SI77H{.. )" ——--——-smmrrmerr e e s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
R e e et e i b b e M e i e it

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segun la base de datos de la DINAPL el Registro N* 273577 de la marca *GLORIAa
nombre de Parmalat Brasil 5/a Industria De Alimentos vencio el 14 de novigmbre de 2014, venciendo a su
vez el plazo de gracia, v la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder
hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N* 1294/98 de Marcas que t
expresa: “(_..) Podrd solicitarse la renovacion dentro de un pi'a.m de gm:.ia de seis meses J
vencimiento (.. } R T TS S

[ 3EF 8 B
o [Hrecciin Ges
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Resolucitn N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 167 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLORIA
CRUNCH Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 24388/2013, SOLICITADA POR GLORIA 5.A, —----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurnida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "GLORIA CRUNCH Y ETIQUETA", solicitada por GLORIA S.A, --------smememmmemmmncemnccen

Art 12

Art, 28

Art. 32

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

REVOCAR la Resolucidn N® 167 de fecha 23 de febrero de 2015 dictada por la Direccidn de
I AT I, mm e e = e e R R R

ORDENAR la prosecucidn de los tramites de la solicitud de registro de la marca "GLORIA
CRUNCH Y ETIQUETA", clase 29, Acta N® 24388/2013, sglicitada a nombre de GLORIA S.A.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1329 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “-+ ULTRA
BATERIAS - ML Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 095812024, SOLICITADO POR MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA, —

-

Asuncian, '] d Il

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA, contra la Resolucién N* 1329 de fecha 27 de ma}ru de 2025, dictada ;mr la Direccion de
R e o e T o o e e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA e interpone recurso de apelacién contra la Resolucién N° 1329 de fecha 27 de mayo de
2025, dictada por 2 DRl ChE BARTIE G, = ee o mms o mms o om-mm

Que, por proveido de fecha 30 de junio de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 23 de julio de 2025. Por providencia de fecha 25 de julio de 2025 esta Direccidn
”ama Autos FET\* Hem]ue-r ......................................................................................................

CONSIDERANDO:

Quee, la Resolucion recurrida considera ...) Que, habiéndose realizado la blisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencla en dicha clase de la marca Expediente 2024-2418598,
Denominacidn BATERIAS KMS ULTRAMAX, Clase 9. Registro 584306, Titular Edilson Stormoski
Kudedolovski [PY], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores. -, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado. ™ eeeeee-

Que, manifiesta la apelante en su escnto de expresion de agravios, entre otros argumentos: ..) s
bien es cierto que existen semejanzas, debido a que ambas contienen las palabras BATERIAS - ULTRA -
ULTRAMAX, el piblico interesado o consumidor al fijarse, en el disefio con caracteristicas especificas y
novedosas de mi marca, tales como; "+, y las siglas ML, por fo que el piblico consumidor, podrd
diferenciarla fcilmente de la marca BATERIAS KMS ULTRAMAX ../.. desglosando la marca concedida
(antecedente), que, para el dia de hoy, podria considerarse un término GENERICO, asi cuanto sigue:
BATERIAS: Término genérico, propiamente del producto. KMS: siglas distintivas. ULTRAMAX: se utiliza
cominmente camo un términe para indicar lo mas alto, lo miximo o lo superior de algo. Haciendo un
cotefo en el sistema oficial de la DINAPL, trae como resultados, un sinfin de marcas con el término ULTRA,
con diferentes caracteristicas en sus disefio; pm’ lo que li marca citada como antecedente carece de
argumento para ser base del rechazo de mi marca... e e A e S e S e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
LntErPuEstﬂ, i i i i e e T O D 0 O D B B T O O R R o e

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Si bien

comparten elementos en comun, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distista
ULTRA BATERLH..E ML Y ETIQUETA". En tal sentido, lurge Dl:amendJ sostiene que: H dfmch of marcario
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1329 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *-+ ULTRA
BATERIAS - ML Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 09581/2024, SOLICITADO pnn MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA, —=r--===reemmraannmssnananssmsnsesnsteear s sorman s mrrma s easmmrrannnss

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctnina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico v
fonético, asi como del aspecto ideolégico o conceptual. Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
L | 1 1

—+ ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA  (solicitada), v
BATERIAS KMS ULTRAMAX (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
“Tlpre&'iﬁn ﬁsui] mu’}' djferenre.——-----—----r-'|--rrllllluldlla-dd--I----------------------------------——--|-|r---|--r|-|---| -

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “BATERIAS KMS ULTRAMAX" registrada para la glase 9, comprende: *productos de
la clase 9, como ser exclusivamente baterias eléctricas y acumuladores para automeoviles en general”
mientras que la marca en trimite de registro “-+ ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA" solicita la cobertura
para los servicios de la clase 35; “Servicios de compra y venta, comercializacion, abastecimiento a terceros
de baterias nuevas y usadas, venta de aceites para motor, repuestos para vehiculos, publicidad y gestion de
negocios  comerciales, imporfacion  de  baterias, aceites para motores, repuestos para
B e m e e e e e o S B B B e e e A —————

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesian es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 35 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segiin la bisqueda
realizada en el sistema informatico de la Institucion, también se encuentran registradas en la clase 35 las
marcas: ULTRA VELOZ, Registro 449449, Clase 35, cobertura: "Publicidad de la empresa, comercializacién de
combustibles, importacidn, exportacidn, gestion de negocios comerciales, comercializacion de aceites para
vehfculos® ULTRA BOAT, Registro 4588496, Clase 35, cobertura: “Servicios de la Clase 35 tales como
impartacian. exportacidn, comercializacién, y publicidad de articulos para la pesca® ULTRA BLACK,
Registro 446372, Clase 35, cobertura: “Servicios de importacidn, exportacion, comercializacién y venta de
cames, comprendidos en la clase 35, U ULTRA. Registro 527991, Clase 35, cobertura: “Publicidad de
programas de radio, television y correo®, extremo que demuestra la coexistencia de dicha denominacién
-ULTRA- a nombre de diferentes titulares y en la misma clage, —---=----r=s-mrremrsrmmmimassassinsscsncceennae

De la misma manera, la marca sefialada como antecedente “BATERIAS KMS ULTRAMAX", registrada
en la clase 9, se halla coexistiendo en la misma clase con las siguientes marcas con las que comparte el
elemento ULTRA: ULTRA-CLEAN, Regustrn N" 505868; ULTRA FIRE. Reglstrﬂ N* 568738; ULTRA BLUE-SEAL,
L

Que, igualmente, las siguientes marcas que contienen dentro de su denominacion el término
encuentran registradas y coexistiendo pacificamente en las clases 9 y 35 con la marca base del

rechazo: BATERIAS STAR en la clase 35, registro N* 483026; JUPITER BATERIAS en la clase 35, Registro N°
549298; BATERIAS PANAMA en |a clase 35, Registro N° 589952; BATERIAS PARANA en la clase 35, Registrg
533194; REAL BATERIAS en la clase 9, Registro N* 595399 BA'IEH]&S ]‘F.T en la clase 9, Heglstm N® F86
BATERIAS FOX en la clase 9, Registro N® 569688, —-------s-szrrreeeens e memran ety
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1329 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *-+ ULTRA
BATERIAS - ML Y ETIQUETA", CLASE 35 EKPEDIENTE N® 09581/2024, snucrmnﬂ POR MARCOS DANIEL
VERA ESPINOLA. —

Que, en pocas palabras, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes
entre si, no necesariamente causarin confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto,
dejan una impresion visual My Qi ememibe. - « o e

Que, adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta que combina una upngraﬂa original, que
le aporta distintividad a nivel grifico, como se puede observar a continuacion; «--—-------------====ssseeseev

marca solicitada

ULZRA

BATERIAS « ML

Que, teniendo presente que existen marcas registradas que han side concedidas a pesar de que
poseen las mismas similitudes que el caso en estudio y que se encuentran coexistiendo en el mercado,
conviene traer a colacidn lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos que contempla en el
Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberan actuar sin
ninguna discriminacién hacia los administrados, tanto en la substanciacion del procedimiento como en las
decisiones que adopte, otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..” —-sseceeeees

Que, en conclusidn, el signo solicitado podré coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original v distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponkde revocar la resolucion recurrida, - e s

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

Art. 1% REVOCAR la Resolucion N® 1329 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la
P e i Tl TEni . o soeose s o o i i e e

Art 2¢ ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “+
ULTRA BATERIAS - ML Y ETIQUETA, clase 35, Acta N* 09581/2024, solicitada a
nombre de MARCOS DANIEL VERA ESPINOLAL - -+« ---serm s g coeeceesmmamnnas

Art. 32 NOTIFIQUESE. --++-+--==ssssrssssmmsssssms s rnnenes s sans S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 999 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 6, EXPEDIENTE N* 25990/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, S.A.

Asuncién, | ] Frp
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEST VALUE USA,
S.A. contra la Resolucidn N°® 999 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; --—---—---

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BEST VALUE
USA, S8.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 999 de fecha 23 de julio de 2024
dictacda por 2 DR O Y ChE BTG, =wwmnwmmmom o om0

Que, en fecha 23 de SEF]hEthE de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
T L L L

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de BEST VALUE USA, SA
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 24 de ochibre dg 2024, ~-—--r—s-—rerrermerrrre e e e e e e ———

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucitn recurrida considera: *..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en fas prohibiciones de la Ley [1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prahibicion: Art. 2 Inc. ¢) ... los que consistan enteramente en un signo qgue sea el nombre genérico o
designacidn del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en ¢l comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se considera descriptiva v sin
distintividad alguna con relacién a los pmdu:ms qrua desea pmu-gw En consecuencia no ha lugar a lo
L B L s o

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) la denominacién "BEST VALUE
USA FRODUCTOS DE CALIDAD® ¥ ETIQUETA NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase
06, como equivocadamente lo afirma la Sefiora Directora de Marcas. Basta hacer un simple andlisis de la
denominacion para entender que desde ningin punto de vista la denominacion puede considerarse
genérica o descriptiva para la clase. Denominaciones genéricas para la clase 06 serian las palabras METAL,
CABLE, BRONCE, CONSTRUCCIONES METALICAS. Esas denominaciones si, efectivamente, designan el
producto protegido. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o describen productos de la
clase 06, a saber; FUERTE, RESISTENTE, DURADERQO, EFICAZ . /. fa solicitud de mi mandante representa
un DERECHO ADQUIRIDO a su favor, debide a que cuenta con los siguientes registros concedidos a su
nombre: “BEST VALUE" y eltiqueta, clase 6, Registro N*® 589321 de fecha 5 de septiembre de 2024, “BEST
VALUE" y etiqueta, clase 9, Registro N*° 548117 de fecha 19 de julio de 2022 ()" —=s===sessssmsssnsasnmmmannnnnasaes

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
]nte’]-pue‘s'ﬂ_ . o i 5 it ol oS e o o i oo o e e R S e anmain e i it i minsniias o i e e S g i o e i

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacidn posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la

r Piaprrdad
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Resolucidn N*%"

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 999 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 6, EXPEDIENTE N* 25990/2023, SOLICITADA FOR
BEST VALUE USA, S. A, —rommm e s et e

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la clase 06 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Metales
comunes y sus aleaciones; menas; materiales de construccidn y edificacién metilicos: construcciones
transportables metilicas; cables e hilos metilicos no eléctricos; pequefios articulos de ferreteria metilicos;

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “"BEST VALUE USA PRODUCTOS
DE CALIDAD Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese
sentido, tenemos que la denominacion “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" no
constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 06 del nomenclador
AN T NI N s 0 e e e i o S e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE
CALIDAD Y ETIQUETA" representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual
para adquinr una identidad marcaria robusta y diferenciadora, —-«-=s-sesemmmr

Que, ademis de lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 06, Registro N*® 589321;
BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 09, Registro N® 548117 -que renueva al registro N* 159979 §i bien, en virtud
del Art. 7* de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacién preponderante, inclusive en la clase 06, la misma pertenece a una misma
familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra versién de
UMa Marca que va le pertenece hace varios alioss s s e s s s s

El registro mencionado anteniormente -especificamente el individualizado con el N* 589321- se
encuentra otorgado para la clase 06 del nomenclador, la misma clase que la presente solicitud, e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora -que también la
utilizan las marcas registradas supra mencionadas- que contiene una figura octagonal de color azul en el
centro la denominacién solicitada con una tipografia y combinacion de colores especial, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------+---

marca solicitada

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica. o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunlogpion
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace refe
naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, se encuentra dotadfche
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Resolucién N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 999 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE &, EXPEDIENTE N* 259902023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, S.A, —---=—-==r=m=rrerererme s mre s arasana e

personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de productos o el conjunto
de productos (o servicios) que provienen de una Mmisma empPresa, -««s-sess s e

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 999 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Direccion de
BTG, e o e 0 0 50 5 - - - o e e e
Art. 22 ORDENAR la prosecuciton de los trimites de la solicitud de registro de la marca “BEST

VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 25990/2023
solicitada a nombre de BEST VALUE USA, S.A. —--------=ssrsmrrresmrrrssmsssenmssamss s s

MES  ROTIIGUIBSE, oo il e sigratieemnd s cnsms e omeere
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 9231 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
UsA PRODUCTOS DE CALIDAD Y E'I'IQU[-.'I'A' CLASE 08, EXPEDIENTE N® ISHHIDH SOLICITADA POR
BEST VALLE USA, S A —---===r=rem=seremenee

- -| A
Asuncion, | 4 L

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEST VALUE USA,
S.A, contra la Resolucidn N* 923 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 se presenta ¢l representante convencional de BEST VALUE
USA, 5.A., e interpone Recurso de hpelacmn en contra de la Resolucién N2 923 de fecha 09 de julio de 2024
dlm.da P,l:“- |a D'TE‘:EW?H dp Marcas. - B NN EEETEEE RN R RIS EEE IS EEETIEEEETTESEETEIISSEETTIEEmTEEEEEEsmes

Que, en fecha 23 de sepnemhre de 2024 fue dictada la ]’JI!‘D\.!IdE:I‘ICLH que concedid el recurso de
APl ACION IR PUBEED. - e mr o s e e

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de BEST VALUE USA, S.A
expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
BT 'Fecha 6 dE u[tuhre de PN e o o R A AR AmE A

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: ¥...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que fa misma incurre en las profubiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 Inc. e) ... los gque consistan enteramente en un signo que sea el nombre genénico o
designacion del producto o servicio de que se trate, 0 que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacidn se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los pmducms que desea pmreger En consecuencia no ha lugar a lo
SONCHRAA[ )" e e v e

Quie, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...} la denominacidn “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD" Y ETIQUETA NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase
08, como equivocadamente lo afirma la Sefiora Directora de Marcas. Basta hacer un simple anilisis de la
denominacidn para entender que desde ningtin punto de vista la denominacion puede considerarse
genérica o descriptiva para la clase. Denominaciones genéricas para la clase 08 serian las palabras
CUCHILLO, TENEDOR, CUCHARAS, MAQUINAS DE AFEITAR. Esas denominaciones si, efectivamente,
designan el producto protegide. Ahora daré ejemplos de denominaciones gque calffican o describen
productos de la clase 08, a saber; FILOSO, RESISTENTE, DURADERCQ ../. Ia solicitud de mi mandante
representa un DERECHO ADQUIRIDO a su favor, debido a que cuenta con los siguientes registros
concedidos a su nombre: "BEST VALUE" y etigueta, clase 9, Registro N° 5458117 de fecha 19 de ;UFHJ de 2022,
“BEST VALUE™ y etiqueta, clase 6, Registro N* 589321 de fecha § de septiembre de 2024 ()" —-------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
-IntE‘r-Pueq_tu I B - 0] B B 0 e 1 e o 5 o i e 0 o 0 0 e 0 0 0 0 0 A0 0 0 0 0 0 1O O 10 15 Y O 0 0 o 1 e

denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o Servicio, cuang
constituye la denominacién con la que necesana y cormientemente se designa al pé
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 923 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD ¥ ETIQUETA", EIJI.EE 08, EXPEDIENTE N*® 25996/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, 5.A. e e e e m T r s Eeeea e

producto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cormiente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la glase 08 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *Herramientas
e instrumentos de mano que funcionan manualmente; articulos de cuchillerfa, tenedores y cucharas; armas
Hmmg; mmmdem e e e e s e s e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS
DE CALIDAD Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacidn constituye la designacion usual de los productos que solicita, En ese
sentide, tenemos que la denominacién “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" no
constituye el nombre habitual con el que se des:gm a los productos de la clase 08 del nomenclador
I g L

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *BEST VALUE USA PRODUCTOS DE
CALIDAD Y ETIQUETA" representa una creacion lingiistica distintiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideolégicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora, —-----==s=eereemmmmm e

Que, ademas de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 06, Registro N°® 589321;
BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 09, Registro N® 548117 -que renueva al registro N® 359979-, Si bien, en virtud
del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacién preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas, Por o
que la solicitud en curso. sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que va le
E_'IL‘J'[L'I'I.-L'L'L' hdl'.'l.' L T L 1 et

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora -que también la
utihzan las marcas registradas supra mencionadas- que contiene una figura octagonal de color azul en el
centro la denominacidn solicitada con una tipografia y combinacién de colores especial, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--s-ss-ceeeees

USA PRODUCTOS DE CALIDAD

Que, la Resolucion recurnida se funda en lo preceptuado en el inciso €) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producte, obligindolo a recurnir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza bdsica o especificaciones técnicas principales de su producto, se encuentra dotada deTect:
personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un prndu{-m linea de productos o e
de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. - seerersreessaddsna s nans

et amela Cristaldo

Inierina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 923 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 25996/2023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, 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; &sta Direccién considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, v al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida, -----------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 923 de fecha 09 de julio de 2024 dictada por la Direccion de
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca “BEST

VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 08, Acta N* 25996/2023
solicitada a nombre de BEST VALUE USA, 8.A. — = emrmree s Mipenssassns s snms s mans s sss e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1000 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", E‘LASE 11 EXPEDIENTE N® 259922023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, 5.A. mmwenann

Asuncion, |1 3 | i
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BEST VALUE USA,
S.A. contra la Resolucion N* 1000 de fecha 23 de julio de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; =--»-===-

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BEST VALUE
USA, 5.A,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 1000 de fecha 23 de julio de
2024 dictada por la Direccion de Marcas. —----r--r-rrrererr e s e e

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
ap@hfiﬁnintgrpug_qtﬂ_............u.....a_.........--....---...---...--..----------------------------------------1-"."...."..

Que, en fecha 22 de octubre de 2024, el representante convencional de BEST VALUE USA, S.A
expresd agravios. Esta Direccion tiene pnr presentada la expreimn de agravms y llama autos para resolver
en fecha 26 de octubre de 2024, - T CCLITTTETT ST RN

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera: ...} habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en fa siguiente
prohibicidn: Art. 2 Inc. e} .. los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacidn a los pmﬂl‘urms qm:- desea- prcr.teger En consecuencia no ha Iugar alo
B O e s e e e et e o S o e S e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ..} la denominacidn “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD" Y ETIQUETA NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase
I, como equivocadamente lo afirma la Sefiora Directora de Marcas. Basta hacer un simple andlisis de la
denominacidn para entender que desde ningtin punto de vista la denominacion puede considerarse
genérica o descriptiva para la clase. Denominaciones genéricas para la clase 1l serfan las palabras
BOMBILLAS ELECTRICAS, COCINAS, HORNOS, ESTUFAS, HERVIDORA. Esas denominaciones si,
efectivamente, designan el producto protegido. Ahora daré ejemplos de denominaciones que califican o
describen productos de la clase 11, a saber; FUERTE, RESISTENTE, DURADERQ, EFICAZ ../ la solicitud de
mi mandante representa un DERECHO ADQUIRIDO a su favor, debido a que cuenta con los siguientes
registros concedidos a su nombre: “BEST VALUE" y etiqueta, clase 6, Regisiro N* 589321 de fecha § de
septembre de 2024, "BEST VALUE" y etiqueta, clase 9, Registro N° 548117 de fecha 19 de julio de 2022 {..)" -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inte-rpue—stu__-..-.._-.-..._u.-...“-.......“-....uu-u.u-..u“..--u---u.u-....u--u“-....u““...u-.....“--..u._a-...__..“.._a..-...-.._..__

Que, la jurisprudencia ¥ doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
dmuminar:iﬁn posee. el ca:écter de genérica, respecto II:|E' un producto o ErET'-"jl:'i:ﬂ. ﬂuandn I
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1000 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y EI'IQLI'E.TA’ CLASE 11, EXPEDIENTE N* 25992/2023, SOLICITADA POR
BEST WALUE LS, B A, e s e e s

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" fue presentada para
cubrir productos de la glase 11 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Aparatos e
uuﬂ.fm‘oneg de alumbrado, calefaccién, enﬁ-:anuenm.;:u-m‘umm de mpnr ramdn, mda, wnﬂm&ny

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “BEST VALUE USA PRODUCTOS
DE CALIDAD Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos
preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacion usual de los productos que solicita, En ese
sentido, tenemos que la denominacion "BEST VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA" no
constituye el nombre habitual con el que se desugna a los productos de la clase 11 del nomenclador
T T 1 I s L e

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “BEST VALUE USA PRODUCTOS DE
CALIDAD ¥ ETIQUETA" representa una creacion lingiiistica distinfiva. Esta singularidad emana de la
articulacion de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual
para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora, — -« serme e

Que, ademas de lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar que la
solicitante ya cuenta con las marcas registradas: BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 06, Registro N° 589321;
BEST VALUE Y ETIQUETA, clase 09, Registro N*® 548117 -que renueva al registro N* 159979, 5 bien, en virtud
del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos
adquiridos con la denominacion preponderante, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo
que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que va le
PEMEnece hace Varios a0 oo srmssromr s s S a s s s b e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora -que también la
utilizan las marcas registradas supra mencionadas- que contiene una figura octagonal de color azul en el
centro la denominacién solicitada con una tipografia y combinacion de colores especial, la cual en
conjunto deja una impresion diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,------------

UEJ'- P‘ﬂﬂm.l:‘l'ﬂﬁ l]E GAUDAD

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) de la Ley, Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza basica, o las
caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referenciaala
naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de su producto, se encuentra dotada de cierta
personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de produc
de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, << et A

BRI J
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1000 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BEST VALUE
USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 259922023, SOLICITADA POR
BEST VALUE USA, S.A. —---—-=--csmesccsemsscsescssmssassssssssasssssssssssnssasssnsansasssanssnsanns

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

Art. 12

Art. 29

Art. 38

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

REVOCAR la Resolucidn N°* 1000 de fecha 23 de julio de 2024 dictada por la Direccion de
P U YL SUNUONSSOEU SO 30 GO U——

ORDENAR la prosecucién de los trimites de la solicitud de registro de la marca "BEST
VALUE USA PRODUCTOS DE CALIDAD Y ETIQUETA", clase 11, Acta N® 25992/2023
solicitada a nombre de BEST VALUE USA, S.A e i nsasmsmsssssssssssssssssasasnsas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1304 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOY VIDA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 59521/2012, SOLICITADA POR GLORIA S.A

-

Asun:—iﬁn.1 3 FEE TR

Ls

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. contra
la Resolucidn N* 1304 de fecha 12 de noviembre de 2013, dictada por la Direccidn de Marcas, y; -------=-------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A., e
interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N? 1304 de fecha 12 de noviembre de 2013,
dictada por la Direccion de Marcas, --—----w-sr-rm e e

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|n[.n-|-'pu,g-5t|j1-...."....r....-..---u..uu---.-----.-.---..____.-----...---.-.---.-.--- L S

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de GLORIA S.A. expresd
agravios, Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
10 de EEPUEthE de 2024, e ———— e 8 e o o e e o e o

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: (...} habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta fefatura considera que fa misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispane gue no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”, . En consecuencia no ha
JUgAr & 10 SOMCIEAAD ", e e r e e Rt s e s smtan eane

QQue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: ...} El Solicitante es propietario de
la marca “SOY VIDA” inscripta ante esta dependencia administrativa para identificar productos de la clase
30 v 32, a continuacidn listamos la informacidn disponible en la base de datos de la DINAPI: Solicitud
1259520; Fecha de solicitud: 18/12/2012; Clase; 30; Marca: SOY VIDA; Estado: Concedida; Nro. de Registro:
§14645; Fecha de Registro: 23/12/2020; Expiracidn: 23/12/2030. Solicitud; 1259519 Fecha de solicitud:
18/12/2012; Clase: 32; Marca: SOY VIDA; Estado: Concedida; Nro. de Registro: 538255; Fecha de Registro:
14/02/2022; Expiracién: 14/02/2032. /.. en el caso que nos ocupa, al analizar la denominacion solicitada a la
luz de estos principios tenemos que en primer lugar la denominacidn “SOY VIDA® no puede considerarse
genérica, pues no designa de forma afgun.i el genem de los pmducms descnpms en la solicitud presenmﬂ'a
en Iz clase 29 )" ——-r—mrrrrimer e == S

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
j]"lll:}t'p-'l.lﬂ‘ﬂﬂ-. T

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genénca, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "S0Y VIDA Y ETIQUETA" fue presentada para cubnr JTodos g :
del nomenclador internacional, la clase 29 comprende principalmente los productos Siims
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1304 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SOY VIDA
Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 59521/2012, SOLICITADA POR GLORIA S.A.

animal, las verduras, hortalizas y fe;gumhne-s. asi como otros pmdu-:*m.s horticolas comestibles prepamdﬂs 4]
€M CONSErva para su consuma’.--- o LSS R En R s s e s

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SOY VIDA Y ETIQUETA" resulta
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “SOY VIDA Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 29 del nomenclador internacional.------—-----ssmmssrrmem oo

Que, esta Direccidon entiende que la solicitud de registro *SOY VIDA Y ETIQUETA” representa una
creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, — - soemmse s e e

Que, esta combinacién estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descriptiva.-«---=-s=ssssrmsrsmmammmmmna e e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterfstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../.. Las marcas evocativas son consideradas por Jos tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de fos productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de wna marca evocativa deba ac‘eptar. o no pued.'i' :mpedm que otras marcas e:-'crqran también las
mismas propiedades 0 CAraCteristicas, ™---«----s=ssmsssansassase.

Que, efectivamente, al repasar la informacién obrante en la base de datos de esta Institucion se
pueden advertir los Registros alegados con la denominacion SOY VIDA, individualizados con los N® 538255
(Clase 32) y 514645 (Clase 30), a nombre de la firma solicitante GLORIA S.A. Por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece hace varios afos. -

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color verde en el centro la denominacion solicitada con una upﬂgraf‘i y combinacion de
colores especial, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.--«»--s==-sss=srromemmemrmneeroeeoeeen

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ¢) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopaolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

! Direccidn Maconal da Propiedad Inleteciual (3035) Clasificacion de Miza, 12 edicitn, vemion 2025, CLASIFICACION DE i
phrpdn Q25 ObEErBR0NEs CANGIRIes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1304 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOY VIDA

Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 595212012, SOLICITADA POR GLORIA S.A.

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de Una MISMa eMPresa, -------===-es

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

de las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurrida. ----------
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. ]2

Art, 22

Art. 32

REVOCAR la Resolucion N° 1304 de fecha 12 de noviembre de 2013 por la Direccién de
BATCEG, com s ommm i m s e o e e e e e e e S S SSEEEEEE IR EEEETEm

ORDEMNAR la prosecucidn de los trimites de la solicitud de registro de la marca “SOY
VIDA Y ETIQUETA", clase 2%, Acta N* 59521/2( : Je GLORIA S.A, —--

NOTIFIQUESE. -+ -wmwrmemmermmsemsnesson- congimgaapeeeses |



DIRECCION RACIONAL DE

PROPIEDAD 4% GOBIERNO it | PARAG
L.‘HEE;EETUM. (_p' PARAGUAY ' REKUAI

Resolucién N'DQ 5 3

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1310 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y 525 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
44959/2021, SOLICITADA POR BOLSI PLAST S.A.--------- e

Asuncion, 1 3 Frr

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de BOLSI PLAST
S.A. en contra de la Resolucidn N° 525 de fecha 29 de marzo de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de BOLSI PLAST S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra la Resolucidn N® 525 de fecha 29 de marzo de 2023 que confirma
la Resolucion N* 1310 de fecha 03 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas.---—---—-—------------

Que, en fecha 23 de mayo 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso
interpuestﬂl-..__..-.__-..-__.-.__-..-..._-..-.ua.u.-a.-u.“..--.a....““.-..u......u---u.uu...u--..u----..uu--."---."-------nn--

Que, en fecha 14 de junio de 2023 el representante convencional de BOLS] PLAST S.A. expresd
agravios, Esta Direccién tiene por presentada la expresidn de agravios y llama autos para resolver en fecha
06 OF Ty (i BRE. —en et e e e e et e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: . )Que, habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1345147; Denominacion IMPACTO; Clase 16; Registro 409518; Titular Vagner idilio Sanchez Niz [PY].
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas. sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores; por lo que de
conformidad al articule 6° de Ia Ley N® 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof... )7 «=-=sessessmmmemmnnnn

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta; (.. JEn primer
lugar, cabe resaltar a la Sefiora Directora General, gue mi mandante BOLSI PLAST 5.A,, ya tiene derechos
adquiridos por la denominacion IMPACKTA Y ETIQUETA en otras clases, las cuales cito a confinuacion;
MARCA IMPACKTA Y ETIQUETA; CLASE I7; TIPO M; PROPIETARIO BOLSI PLAST S5.A.; ACTA 44955/2021.
MARCA IMPACKTA Y ETIQUETA; CLASE 21; TIPO M:; PROPIETARIO BOLSI PLAST S.A.; ACTA 44952/2021
i 18 marca solicitada por mi mandante presenta una visidn de conjunto completamente diferente a la
marca base del presente rechazo_/.al confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las
diferencias grificas y ortogrificas entre eflas (.. ) .- -=sssmm e st s e e

Que, comresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso
T B YL B LD, ===+ = oo e eSS s s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunta, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. 51 bien
::n-mparten eiememns en comun ello no necesana:mmc- conlleva a que sean confundibles-entre si, toda

En tal sennd'.u Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protegh prefijos o pafticulas
comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintive, ™ ----«-—-seemeeee mas-

N

.................
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 1310 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y 525 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N®
449592021, SOLICITADA POR BOLSI PLAST S5.A.

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 grifico v
fonético, asi como del aspecto idecldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las

IMPACKTA y etiqueta (solicitada), y
IMPACTO y etiqueta {base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causardn confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
tmpresidn visual muy diferente. -

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “[MPACTO" registrada para la clase 16 comprende todos los productos de la clase, la
clase 16 comprende principalmente el papel, el carton y ciertos productos de estos materiales, asf como los
articulos de oficina’; mientras que la marca en trimite de registro *[MPACKTA" solicita la cobertura para los
servicios especificos de la clase 35; “Servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales,
administracidn comercial, trabajos de oficinas, ayuda en la explotacion o en la direccion de una empresa
comercial o la ayuda en la direccion de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o
comercial, importacion, exportacidn de materias plisticas en bruto y semiprocesadas, bolsas (sobres,
bofsos) de gmm para embafa;re film y oenvases de polietileno en todos los
tamanos”. - S - T B 0 0 0 2l 8 0 8 e S 5 i i = S 1 o i A B

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacién de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sélo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha side creada. En el caso en estudio, las marcas no
comparten la misma clase del nomenclador, -« s e

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no
existe semejanza suficiente, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo; --------cemereepemeag-.

marca solicitada: marca base de rechazo:
I3 |"u wia Crstaldo

Lrek “tul Inierina
Dire M Bt Pamaif ! |md

& impackta O M @

' Diraccitn Macional de Propiedad Imelectual (2025) Clasificaciin de Niza, 12 edicion, versidn 2025, CLASIFICACION OE RIZA - 17 edicion,
wmrson 2005 Obsarvacicnes generales
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Resolucitn N*

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*® 1310 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y 525 DE
FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA *IMPACKTA Y E'I'[QLI"EI'A' CLASE 35, EXPEDIENTE N*®
44959/2021, SOLICITADA POR BOLSI PLAST S.A -------rsv=a-

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro *Tratado de marcas de fibrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las
caracteristicas tipicas, [a impresion general v los principales elementos del signo™. En ese orden de ideas, si
bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “IMPACT, no
necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumider pues, en su conjunto, son
diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente que aleja toda pasibilidad de que exista una
CONMMIEIEN TS T TNIETE. s e m e om0 0 e e £ e et S B e et i

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto
a los registros alegados por el apelante, es asi que al repasar la informacion obrante en el sistema
informdtico de la Institucidn, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada IMPACKTA en
las clases 21 y 17, Registros N® 550558 y 548818, respectiVamente., =« e e

Que, ademas de los registros alegados por la parte solicitante, también se verifica en el sistema
institucional que -a la fecha- la firma BOLSI PLAST S.A., posee el registro de la marca “IMPACKTA ¥
ETIQUETA" en la clase 16, misma clase en la que se encuentra depositada la marca base del rechazo. Por lo
que es posible colegir que la marca solicitante podra coexistir pacificamente con la marca antecedente y
que la solicitud en estudio es, sencillamente, otra versién de una marca va concedida a favor de la firma
T 1 | 1 ] o

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

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

Art. ]2 REVOCAR las Resoluciones N° 1310 de fecha 03 de agosto de 2022 y 525 de fecha 29
de marzo de 2023, dictadas por la Direccidn de Marcas. ----------=-=--=r=sresrommssmanmases

Art 29 ORDENAR la prosecucién de trimites de la sohcitud de registro de la marca
“IMPACKTA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N® 2144959, solicitada a nombre de
BOLSI PLAST S.A. T :

Art. 32 NOTIFIQUESE. ---

' BRELIER M, Pedna C Tratado de mascas de fibrca v de comercio. Editonal Robins. Buenios Ases. 15946,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 961 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANO PLUS Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 19857/2021, SOLICITADA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. —----

Asunc‘iﬁn.1 3 FEE 'IMI:

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EXITOS IMPORT
EXPORT S.A. contra la Resolucidn N* 961 de fecha 15 de | Jumn de 2022, dictada por la Direccidn de Marcas,

FL_-.. o e e o e o e e e .

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de EXITOS IMPORT
EXPORT 5.A., e interpone Recurso de ﬁpelacmn en contra de la Resolucion N® 961 de fecha 15 de junio de
lﬂzz ‘:hctada P,nr Ia Mreccidn d‘:_l Marcas, - T EEEETEIEEETIEEEEEEE IR EEEEEINIEETEEEEETETEEEETTIEEEETTEEEETEoEEEETEEERTEEE

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
R === e e e e e oAt

Que, en fecha 21 de agosto de 2024, el representante convencional de EXITOS IMPORT EXPORT S.A.
expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la nxprenﬁn de agravios y llama autos para resolver
en Facha 33 de agoshn de DR —rr=srm st i e e e e e b

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: <) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccidén considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispane que no pueden constitulr marcas: Art. 2 inc. ) ... los que consisten enleramente e un
signo que sea el nombre genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacidn se
considera descriptiva y sin distintividad a.fgum con relacidn a los pmu'ucms gue desea pm!eger En
consecuencia ne ha lugar a lo soliciado (... ) ---=--m et

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...} En primer lugar, cabe resaltar a
la Sefiora Directora General de la Propiedad industrial que la marca de mi mandante esta compuesta de una
etiqueta distintiva con letras caracterfsticas que acompafia a su denominacion ../... existen marcas similares
a la marca de mi mandante que en su denominacion posee la palabra SANO, SANA, SANITOS o derivada de
la palabra, que fueron concedidas sin ningun obsticulo, en clases relacionadas y en la misma clase 1./ mi
mandante niega categoricamente que la marca “SANO PLUS y Etiqueta® sea genérica; pﬂr el contrario,
“SANO PLUS y Etiqueta” es una marca evocativa para la clase I{..)" —--—--——---mmrmmmmrmrmme e

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacidn con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
pmducm o servicio pertenece Dichu caracter dehe despmnderse del sighiﬁcadﬂ que posee para los




CIRECCION MACIOHAL DE

PROPIEDAD % GOBIERNO v | PARAGUAL
Hﬂﬂ;scm& PARAGUAY REKUAI
- 7
Resolucién N° J 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 961 DE FECHA 15 DE ]UNIG DE 2021 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANO PLUS Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 39857/2021, SOLICITADA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. —---

utilizan en la industria, la ciencia ;f la agricultura, incluidos los que entran en la rampﬂs:ﬂun de pmdu-:'ms
comprendidos en OfTas Clases’ ===« e s e e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SANO PLUS Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacidn “SANO PLUS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 01 del nomenclador internacional.-- -~ smmmrrrmmr s

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro *SANO PLUS Y ETIQUETA" representa una
creacion lingliistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, —---rrmre e e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efective de la marea en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva,- -« mme e e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
pmpfedad a caracteristica del producto o wm'.-:m que va a dr'sn'ngm’r o aun de la activi .u'dar_f que desarrolia

en el que se basa esta afirmacidn 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
titwlar de una marca evocativa deba aceptar, o no Pl.l'-l?'d1 ]'mped_rf, que otras marcas evoguen también las
mismas propiedades 0 CaraCteTTFiITaS, "« --mmr s e s s nE e S S s st s s ot s s m e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un
rectangulo de color azul en el centro la denominacidn solicitada -SANO en linea horizontal v PLUS en linea
vertical- con una tipografia y combinacién de colores especial, aportando este elemento cierta distintividad
a la marca.

Que, coma se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso €) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a
circunloguios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de su producte, nog
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un p
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empre

" Dinmccidn Macional de Propsedad inteleciusd {2025) Clasificacdn de Niza, 12 edicién, varsain 2025, CLASIFICACION DE. qrf_n. +z i
BTG 2185 Dbservacionas ganerales ’
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Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 961 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANO PLUS Y
ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N* 39857/2021, SOLICITADA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. —----

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

Art. 12

Art, 22

Art. 32

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

REVOCAR la Resolucion N® 961 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Direccidn de
B TR, = e o 0 B 8 5 5 5 8 5 5 B o B e e

ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca "SANO
PLUS Y ETIQUETA", clase 01, Acta N® 39857/2021, solicitada a nombre de EXITOS IMPORT

i iy

g 1o s ) ————
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Resolucion N®. .

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N® 915 DE FECHA 18 DE DICIEMERE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8A IMPORT™, CLASE 35, EXPEDIENTE N®
59425/2023 SOLICITADO POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA.

Asuncion, 1 7 F[ R 08
VISTO: La Resolucion N2 915 de fecha 18 de diciembre de 2025, en el expediente de solicitud de
registro de la marca "8A IMPORT", clase 35, ExpedJente N 5?425!20‘23 solicitado por IGNACIO MARIA

RESULTA:

Que, el Art. 357 del Codigo Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrin, sin
embargo, pedir aclaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de
gue: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresidn oscura, sin alterar lo sustancial de la
decision; y ¢} supla cualquier omision en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio. En ningiin caso se alterard lo sustancial de la decisin.” -==s-ssessresesnsens

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratonia, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacion, Reposicion y Aclaratoria expresa: “nuestro cadige de forma, al prever este recurse o remedio
procesal para la correccion de errores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omilidas por el érgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso.
Asimismao, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. EJ
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscure, el error malerial, o bien la emisidn incurnda. Sin
embargo, ¥ como también establece nuestro cédigo de manera expresa, su correccién no debe alterar lo
sustancial de la resolucién, 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 mayoria de la doctrina a la cual adhenimos, que el recurso de aclaratona tiene por
finalidad subsanar defectos de la resolucidn, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio
e L T Y )

Que, por un error involuntario, fue consignado erréneamente el nimero de resolucion en el
Encabe?:idn }' En EI TE—S‘!E‘]\'E dE- Ea rEsnluclﬁn rEfETida_ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Que, a fin de acatar el principio de celendad y economia procesal dispuesto en el Art, 32 de la Ley N°
6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS® que textualmente cita: “Principio de Celeridad y
Economia Procesal Los procedimientos administrativos se desarrollarin con economia, simplicidad y
celeridad, evitando la realizacion de trdmites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo,
a fin de alcanzar una decisién en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento juridico”, y en
base a los considerandos precedentes formulados, :urrespn:nrle aclarar la Resolucidn N® 915 de fecha 18 de
diciembre ds 2025, —rrrrmmmrr e e e re e e e e

POR TANTO,

RESUELVYE
Faniels E""" alida

LErinE

s N

" FERRTIRA. Andrea, BMussvas tendencias junmsprodenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paragusy en materia de Recursos de Mulsdad, apelacion,
Reposkcshin v Aclaratona, Pig. 56
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION N° 915 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "8A IMPORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N°
59425/2023 SOLICITADO POR IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA. wemmmrmnas

Art. 12

Art. 2*

Art. 3°

Art. 42

ACLARAR la Resolucion N® 915 de fecha 18 de diciembre de 2025 dictada pu::r la
Direccion General de Propiedad Industnial.---------—-----smm-erememeeeenns rea

RECTIFICAR el VISTO de la resolucion referida quedando de la siguiente manera:
*VISTO: La Resolucién N* 879 de 12 de diciembre de 2025, en el expediente de
solicitud de registro de la marca “8A IMPORT", clase 35, Expediente N 59425/2023
solicitado por IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA, ;" —----=srr=srremsesmrmmmrnmannmsssmnsnans

RECTIFICAR el Art. 2° de la Resolucion N® 915 de fecha 18 de diciembre de 2025 que
hace referencia al epigrafe y al Art. 1* de la Resolucion N° 879 de 12 de diciembre de
2025, quedando como sigue: “POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 659
DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCION DE ASUNTOS
MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "SA IMPORT", CLASE 135, EXPEDIENTE N® 59425/2023 A NOMEBRE DE
IGNACIO MARIA PIDAL OCHOA"; v el Art. 1 “CONFIRMAR la Resu]uclﬁn N' 659 DE
fecha 09 de julio de 2025 dictada por la Direccitn de :

NOTIFIQUESE par E.'E'dula..------------------.---:--. .
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ResoluciénN* ..

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 861 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 03207/2023%, SOLICITADA POR EL
SHAH 5.A.

) 10 Fi
Asuncidén, ! < LD

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de EL SHAH S.A.
contra la Resolucion N° 861 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; <-----=-ce=e-e-

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de EL SHAH S.A., e
terpone Recurso de Apelai:mn en contra de la Resolucion N2 861 de fecha 22 de junio de 2024, dictada
por la Direcciton de Marcas. - ottt

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
'|nterpues_m_-..___.-..___.-.__-..-___-..__..-.__-..-_..-.__-..----.__-..-_..-...-.. R

Que, en fecha 19 de julio de 2024, el representante convencional de EL SHAH S.A. expresd agravios.
Esta Direccion tiene pm’ presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio
P

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera: *(.) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicidn: Art. 2 inc. e) .. los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérice o
designacion del producto o servicio de que se trate, o gque pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacién se considera descriptiva y sin
distintividad a.fgurra con relacion a los pmduﬂﬂs qrue desea pmreger En consecuencia no ha -"Lrgar alo
B 0T NN ———

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) cabe mencionar gue la misma,
ne ha identificado ni apreciado correctamente la denominacion solicitada *5 SHAHNDWICH” puesto que la
misma esta compuesta por el nombre comercial del solicitante "SHAH" seguido de las silabas "NDWICH”,
donde ademds, para dispersar cualguier duda sobre la composicion de la marca, se ha agregado el término
"BY EL SHAH™ indicando justamente que la denominacién se origina a partir del nombre comercial del
salicitante /.. La Direccidn de Marcas ha tomado la denominacion como palabra descriptiva, sin embargo,
visiblemente es una palabra que no existe en el diccionario ni en nuestro vocabulario; es decir, se trata de
un vocablo completamente de fantasia ../.. Un vocablo de fantasia constituye una marca, conforme a
nuestra Ley 1.294 de Marcas que lo expresa claramente ()" ——--rrmmmrmm e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpue’.gtn,"'""""-'-----------—-----—-----—-----ddl--udllllll-n.u--rl|-|rr||--|rr|-..rr-"r------------..--..._...--._-__________

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuandg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 861 DE FECHA 22 DE ]LFHIG DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 03207/2023, SOLICITADA POR EL
T g D T S S

ResolucionN®_____

consumidores en el lenguaje cornente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “S SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA" fue presentada para cubnr w

sandwiches { bocadillos y emparedados de la clase 30 del nomenclador internacional, —-------=s--sreeermeeeeee

Que, a los efectos de determinar s la solicitud de registro de marca *S SHAHNDWICH by EL SHAH ¥
ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntamos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que
la denominacion 5 SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el qu
se¢ designa a los productos para los cuales se solicita el registro de marca. Del andlisis en conjunto de la
elementos visuales y conceptuales del signo se puede apreciar que la denominacion solicitada surge de la
unién de los términos SHAH + SANDWICH del cual resulta SHAHNDWICH y finalmente lo complementa
con otros elementos que hacen referencia directa al origen comercial; 5§ SHAHNDWICH BY EL SHAH. —---

Que, esta Direccidn entiende que la solicitud de registro S SHAHNDWICH by EL SHAH Y
ETIQUETA" representa una creacién lingiiistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los
elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una
wdentidad marcaria robusta ¥ dilerenCI Ao — et e S ———————————— S

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descripliva. -« srr e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad gue desarrolla
su titular../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con elfas. Esto hace gue el
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no Plﬂ?dﬂ rmpedu; que otras marcas evoguen también las
mr:mabp.mp:edade:nr;mrensncas, e A e e S

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan
con denominaciones similares. En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informitico de la
Institucion, también se encuentran registradas en la clase 30 las siguwientes marcas: SANDWICH BAHIANO,
Registro N° 458743 a nombre de Estacion Bahia 5.R.L.; SANDWICH KOYGUA, Registro N* 594327 a nombre
de TRES E 5.A; SIR SANDWICH, Registro N* 463360 a nombre de Arturo Benjamin Jara Chavez y Nathalia
Noemi Medina Ortiz; extremo que demuestra que el vocablo SANDWICH es de uso comiin en el rubra. —---

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora en fnnds:- blanco
que contiene la denominacidn solicitada con una tipografia ¥ combinacién de colores es el prefijo
SHAH se encuentra en negritas, ¥y en el margen superior se ve una figura combinada de la letra Syy un
sandwich, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.----------pearmmreemm oo g e s fran
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 861 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “S
SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 03207/2023, SOLICITADA POR EL
LT ) (NSRS - B - AR, SO | A S

SHAHNDWICH

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la torma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo 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 bisica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, --—-------------------

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N® 861 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Direccion de
Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca “S

SHAHNDWICH by EL SHAH Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 03207/2023, solicitada a
numbmde E:LSI—MHS_H"_ .............................. RamRnE rerEEmmr e g Py r T

Art. 32 NOTIFIQUESE. - -------ssssersnreemnannannsasanmannncanss SN S (N
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Resoluciéon N° OU """ f

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 692 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N° 84256/2022 A NOMBRE
DE CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA.

Asuncidn,

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de GIROS MORE
URUGUAY 5.A. en contra de |a Resolucion N° 692 de fecha 10 de juh-;:- de 2024, dictada por la Direccidn de
Azuntos Marcarnos L|[|g|.[]5[]l; Pl 0 0 0 0 8 o 0 B e e 8 el o 2 2

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de GIROS MORE
URUGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N® 692 de fecha 10 de julio de
2024, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos.—------=--s=s-rermrm e s

Que, en fecha 23 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 17 de septiembre de 2024, el representante convencional de GIROS MORE URUGUAY
S.A. expreso agravios; en fecha 19 de marzo de 2025 esta Direccion declara la rebeldia a la parte solicitante
en atencién a la presentacion extemporanea de la contestacion del traslado de los agravios, da por decaido
el derecho que ha dejado de usar y llama autos para resolyer. - em e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: () haciendo un anilisis minucioso en conjunto de
las marcas en controversia podemos notar que fa marca MORE PLAY ¥ ETIQUETA y la marca oponente
MORE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planaos visual, y
conceptual y por sebre tode fonético: las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una
marcada diferencia entre las mismas _./. la marca registrada MORE en la clase 36 protege: “Servicios
relacionados con las finanzas e inversiones”, y la solicitada MORE PLAY Y ETIQUETA, clase 25 pretende
proteger: “Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria®, como se puede notar los
productos/servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente _./.. esta
Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin crear nesgo de confusion al
ptiblice consumidar debido a que la solicitud de registro redine los elementos diferenciadoeres necesarios
para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene improcedente (. )" —=ssemmmmmsm .

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GIRDS MORE URUGUAY S.A. y manifiesta: .. Je/
inferior no ha tomado en consideracién en absoluto los siguientes aspectos:- La evidente similitud entre [as
marcas en pugna;- La marca solicitada reproduce la denominacion de la marca de mi mandante;- El registro
nacional previo de mi mandante;- El riesgo latente de confusién para el consumidor final - Con lo antes
transcripto se demuestra gue el infenior no ha considerado en absoluto vanos elementos, y que se han
juzgado erroneamente aqueflos que si se fuvieran en cuenta ../.. 1a marca "MORE" (registrada) y "MORE
PLAY SLOGAN" (solicitada), son lanto visual como nominativamente similares. A ello debemos agregar gue
el complemento "PLAY™ no aporta ningtin tipo de distintividad o notoriedad a la solicitud, tal y como
podemas observar _/.. Vemos asf gue la marca solicitada reproduce el elemento mas relevante de la marca
de mi mandante, lo que la hace totalmente confundible. Ademis ambas marcas utilizan la expresion
“MORE" de manera identica como la primera y principal expresidn en sus denominaciones _./... al ser ambas
marcas de pronunciacion identica es claro que su coexistencia pacifica es inviable, pues, trae aparejado el
riesgo de confusidn/asociacién por parte del piblico consumidor ../ Destacamaos ante la Sefiora Directora

mnsum}epam*defnambmmmerc:a.’dem;mandanre(,J S e
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ResolucionN®.,

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 692 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N® B4256/2022 A NOMEBRE
DE CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA.

Que, la representante convencicnal de CESAR DAVID GIMENEZ MACHUCA presento de manera
extemporanea la contestacion del traslado de los agravios, en consecuencia esta Direccion la declard en
rebeldia y tuvo por decaido el derecho que dejb de usar. ~---——-—---es oo

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA (solicitada en clase 25) y
la marca MﬂRE {I"E'glstfnld.:l &n l:l.diﬂ '}E}_ -------------------------------------------------------------------------------------

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeitn de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestién
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
CONSUETI AN, »rm e s e s e e e e e e e et e e ———

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 36 comprende: “Servicios
relacionados con las finanzas e inversiones”, mientras que la marca en tramite de registro solicita la
cobertura en la glage 28 para “Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria, % «-cscesememmnnian.

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta salo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna po comparten la misma
clase del nomenclador internacional, tampoco los servicios y productos que las mismas amparan se
encuentran relacionados y son plenamente diferenciables, —«-coomeo oo

Que, adicionalmente, otro criteno a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicién en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen ofras marcas
registradas a nombre de diversos titulares y en diferentes clases que utilizan el término MORE como Gnico
elemento de su denominacién o como parte de su denominacién. En ese sentido, segin la bisqueda
realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: MORE Y
ETIQUETA, Clase 42, Registro N® 444951 (fecha de expiracion 18/08/2027) a nombre de Oscar Pablino
Enmanuel Ocampos Galeano; MORE Y ETIQUETA, Clase 37, Registro N° 444869 (fecha de expiracion
17/08/2027) a nombre de Oscar Pablino Enmanuel Ocampos Galeano; MORE, Clase 34, Registro N* 503279
{fecha de expiracitn 29/11/2030) a nombre de Japan Tobacco Inc.; SIX & MORE, Clase 9, Registro N* 464410
(fecha de expiracion 26/06/2028) a nombre de Adp Gauselmann; SHOW MORE, Clase 35, Heg;istm B 487551
(fecha de expiracion 17/07/2029) a nombre de Gustavo Sosa Cataldo; extremo que demuestra la
coexistencia del oponente con otras marcas con dicha denominacion -MORE- a nombre de diferentes
titulares y en clases distintas, por ende, esta Direccidn no encuentra fundamentos legales que impidan que
la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -« -« e

Que, sobre el punm Iurge Ctamendi, en su uhra DERECH-D DE MARCAS se refiere ala cofxistencia
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*° 692 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, E}{PEDIENTE N® 84256/2022 A NGHER‘.E
DE CESAR DAVID GIMENEZ, IWMUATTHIIC AL, === m meecm . e e i m e e e o e i i i s s

dos marcas, una de ellas regisirada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones
es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido, ™. —=-==reesremserrrrme e

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas MORE PLAY
SLOGAN Y ETIQUETA en la clase 25 y la marca MORE en la clase 36.------------srmmm s

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

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

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

POR TANTQ,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resclucién N° 692 de fecha 10 de |u!m de 2024 dictada pnr la
Direccidon de Asuntos Marcarios LItIgiosos. -=----s==smmrrrmmmmem oo eeee

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MORE PLAY SLOGAN Y ETIQUETA”", clase 25, Expediente N® 84256/2022, solicitada

Art, 32

! “BERECHD DE MARCAS" - Jorge Caamerl. 9° Ed. CABA, Abeledio Pesrod, 2017 -
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 274 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DICTADA FOR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 15, EXPEDIENTE N° 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA.

Asuncion, | U T >

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ASOCIACION
DE CRIADORES DE BRANGUS, en contra de la Resolucién N* 274 de fecha 29 de mayo de 2023, dictada p-nr
la Direccitn de Asuntos Marcarios Litigiosos, ¥} —--------=--romms s ettt e

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de ASOCIACION DE
CRIADORES DE BRANGUS, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 274 de fecha
29 de mayo de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos. -------s=r--ss-smserommrecseonanens

Que, en fecha 16 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso
interpues_tu_-“---------r------------------------------------------------------------.___..-__.-..__a.-.a._u.-.uu--....----u---n-----n

Que, en fecha 21 de febrero de 2024, el representante convencional de ASOCIACION DE CRIADORES
DE BRANGUS, exprest agravios; en fecha 28 de mayo de 2024, se presenta la representante convencional
de HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA vy contesta el traslado de expresion de agravios y en consecuencia esta
Direccitin llama autos para resolver en fecha 31 de marzo de 2024.---+=+-=srermsmsmmnmmnansrosnere s s

COMSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidén considera que: .} Al realizar el cotejo de las marcas en pugna
BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) ¥ ETIQUETA (marca solicitada)
vs. BRANGUS {marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen
elementos que las diferencian en los planos visual, fonético e ideoldgico /.. esta Direccidn considera
importante mencionar que la parte solicitante ya posee el registro de su marca NELORE ESTRELLITA EL
NELORE QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, en las clases 35, 31 y 35 (Registros N* 514.725;
513.122; 513.123); tanto el eslogan como la etiqueta utilizada en tales registros se asemejan a las que se
pretende registrar../.. Esta Direccidn considera que la marca solicitada redine los requisitos de novedad,
especialidad v originalidad../.. Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento juridico marcario
vigente, esta Direccian r:nncuru‘re qua' la upusrrn:‘-n debe ser declarada Jmpmredenre pﬂraﬂ {'-In?espnndera
d-l"l"l‘.’f}]f.?{r N S —— R —— ' il

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ASOCIACION DE CRIADORES DE BRANGUS, y
manifiesta: %..) §i bien fa marca pedida en estos autos constituye una marca compleja, formada por dos
elementos integrantes, no es menos cierto que la marca BRANGUS, invocada como base de oposicidn, es
reproducida en su totalidad en ella, transcnibiéndola en su elemento principal y preponderante y
agregando elementos restantes a la palabra ESTRELLITA y al slogan EL BRANGUS QUE PAGA TU CUENTA
que hace las veces de frase publicitaria, las cuales no otorgan distintividad ni originalidad a fa marca pedida
debido a que las mismas estin colocadas en una posicion secundaria. /.. El elemento que ocupa el
elemento principal ¥ preponderante y por ende acapara toda la atencién del consumidor, siendo el
primeramente aprehendido, ademis de ser el primero a cuanto al orden que ocupa es [a palabra BRANGUS,
la cual ademis corresponde a la parte principal del nombre comercial de mi principal.../.. Las posibilidades
de confusién y/o asociacion se verdn notoriamente acrecentadas debido a que las marcas en pugna
comparten un mismo elemento, el primero de la marca peticionada.../.. Las citadas adiciones sstroslcidas
por el peticionante de autos no son capaces de alejar la posibilidad de confusidn.../... Cabe fe
prmcfpaf c‘arac“remnca de un signo marcario es su caracter dunnnm..,..-"... Fﬂr ranm p c' a laSefjora
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 274 DE FECHA 29 IZIE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EM EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA"®,
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA.

Que. la representante convencional de la firma solicitante presenta el escnito de contestacién de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice:"(..) Como se puede apreciar en el logotipo de mi
solicitud la palabra vedette es preponderante del conjunto de la misma es ESTRELLITA, siendo la palabra
Brangus irrelevante../.. La palabra BRANGUS es una denominacion genérica y en la pagina web de la
aponente, la Asociacién de Criaderos de Brangus se menciona lo siguiente: "La raza Brangus en Paraguay
ostenta excelente adaptacion a diferentes ambientes (... )../.. En fa misma se reconoce que BRANGUS es una
raza de ganado vacuno, es decir es un producto genérico, es la carne en siy en tal sentido la Ley de Marcas
1354/98 en el articulo dos inciso e) dispone que denominaciones genéricas no pueden constituir marcas, y a
razdn de esto la oponente ni ninguna persona puede tener el monopolio sobre el nombre de una raza de
un Hpo animal./.. Mi solicitud no reivindica la palabra BRANGUS siendo la misma el producto a ser
comercializado, y por lo tanto no puede existir similitud ni riesgo de asociacion entre ambas marcas.
ademas mi soficitud cuenta con otras palabras y logotipo que alejan cualquier nesgo de asociacidn o
confusion sobre las mismas.../. Manifiesta la adversa la irrelevancia de mi registro NELORE ESTRELLITA EL
BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA../.. Tante en los registros concedidos por la
Direccidn General a mi favor con la denominacion NELORE inserta como signo secundario, y Ia resolucion
de la Direccidn de Asuntos Litigiosos correctamente interpretaron la imposibilidad de tener el monopolio
del nombre de una raza, mds an en el sector ganadero../.. Por tanto ruego a la Sefiora Directora General,
dicte resolucian rechazando la expresion de agravios promovidaf._ )« e e

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas
"BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta”, clase 35 (solicitada), y
"BRANGUS", clase 31 y 29 (registradas) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde
la Gptica de los eventuales consumMidores. <=« s s s e

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio” que:
“Para apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las

caracteristicas tipicas, [a impresion peneral y los principales elementos del signo™ s oonneeenees

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcano es el significado conceprual de las
palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad
que, las marcas en pugna “BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta”
(solicitante) vs “BRANGUS" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar
dichas marcas, por ende tampoco tendrin pronunciacidn semejante, ni representan la misma idea
conceptual. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas; --«-«---s==ssszmeeememeaae

BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) Y ETIQUETA (solicitada), v
BRANGUS (base de oposicion)

Que, en ese sentido, corresponde realizar un anilisis semantico/conceptual a fin de comprender el
significado de las marcas analizadas. En el caso que nos ocupa, aunque ambas denominaciones comparten
el vocablo "BRANGUS", esta coincidencia no resulta suficiente para generar riesgo de confusion.
su]:cltada es l:ﬂmplﬂi. extensa y Estn.bcturada la misma mmrpnm un elememu dtstmt

'BREVER M, Pedno © Tratado de marcas de (Glrica ¥ de comercio. Editorial Robins. Buenaos Aires, [546.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 274 DE FEEH.H. 29 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N" 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA. ---====s=s=ssesanmcananans

diferenciador. Que, por su parte, BRANGUS (marca base de oposicion) evoca directamente la raza bovina,
denominacidén de uso extendido en el sector agropecuario.—-------s=-- o s e

Analizando la marca como un todo, go existen suficientes semejanzas denominativas como para
afirmar que existe algin riesgo de ConSION. - -~ ammrr e

Que, luego del analisis de autos, tras la bisqueda en el sistema informatico de marcas, no podemos
dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N® 514.725 de la marca NELORE
ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan), para la clase 35, misma clase pedida en estos autos,
también con el Registro N 513.122 y 513.123 de la marca NELORE ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta
(slogan) para las clases 29 y 31. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un
derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta
(slogan) y con la presente solicitud sélo pretende registrar una marca mas. Es decir el titular de la sohcitud
de autos, sencillamente pretende la proteccion de una marca que ya le pertenece, -,

Que, en consecuencia, considerando que el vocablo “BRANGUS” corresponde a una denominacion
de raza bovina de uso extendido en el sector y que no es reivindicado en forma exclusiva por el solicitante;
y teniendo en cuenta que el propio solicitante es titular del registro previo "NELORE ESTRELLITA EL
BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA" para las clases 35, 31 ;r 35, esta Direccidn se cumﬂuyn qUe el stgnﬂ
solicitado posee entidad distintiva suficiente, - -—«--meeeome o

Que, adicionalmente, esta Direccidn considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas™ explica respecto a las
marcas complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el dnico signo que compone una marca, para

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

balanza a favor de la oposicién planteada, mas ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
Ennjunt‘n enla F‘TE'SEH e R n R Tt LT T S —————————

Que, adicionalmente, queda pendiente dinmir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no

existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede
percibir en el siguiente Cotejor s e e

marca solicitada marca registrada

1 Sdnchez Herrero, Andrés. “Confusidin de Adarcas” Editorial La Lev. Asuncién. B01E.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 274 DE FECH.F; 29 DE MAYD DE 2023, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BRANGUS ESTRELLITA EL BRANGUS QUE PAGA LA CUENTA (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N® 85610/2021, A NOMBRE DE HENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA.

una de otra en todos los planos de comparacion, de ello se colige que no necesariamente causaran
confusion en el seno del plblico conSUMIdOr, ~=«- s e

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 274 de fecha 29 de |r|ﬂ.:|.'u de 2023 dictada p::ﬂ' la
Direccidn de Asuntos Marcanos L1t|gmsus PN E il bttt ettt bbbttt

Art 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"BRANGUS ESTRELLITA El Brangus que paga la cuenta (slogan) y etiqueta ", clase
35, Expedwnte N B5610/2021, solicitada a nombre de HEMRiQLIE DINLZ

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N®° 1608 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EM EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DRY COLOR
Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N® 13988/2024, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL LTDA, —-----

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA. contra la Resolucion N* 1608 de fecha 17 de junio de 2025, dictada por la Direccién de

Marcas, e R e A RS A LS a e bt nn e

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apeiauun en contra de la Resolucidn N2 1608 de fecha 17 de junio
de 2025, dictada por la Direccion de Marcas. - e

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
i_nt'erpuestnl....u.--u.“....--..u-..u“-u.ua-....__a...u“..u.“.-u“...--a.-._.-....-.........-.._-..-._.-.._-a“...._-..___a-.....-..-...-.u.-...

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de DRY COLOR BRASIL LTDA.
exprest agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 16 de septiembre de 2025, - s ms e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de Ia
citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de [a 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 designacidn del producto o servicio de que se trate, o gue pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacidn a los productos que desea prﬂrfger En
consecuencia no ha lugar a lo soficitado”, —-----mmeem e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. )mi mandante la firma DRY
COLOR BRASIL LTDA., tiene debidamente registrada la marca "DRY COLOR™ Y ETIQUETA en su pals de
origen Brasil _/. en el conjunto de vocablos "DRY COLOR Y ETIQUETA" la marca en sf constituye la
palabra DRY gue retine los caracteres de novedad, especialidad, distinguibilidad para constituir marca
nueva, ya gue la traduccién de esta es "SECO", La palabra “DRY™ NO designa ningiin producto amparado en
fa clase 02 (DOS) Respf'rm ala pa.fabra COLOR, en la soficitud no se reivindica derechos de uso exclusivo

sobre [3 misma (.. ) s samemrresmerannnesaneanenn. me= e e ——

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
]nterp.ues_ e R TR EEEEE R RS TS EE s sneE s

Que, la jurispmdencm y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que 8 solicitud™e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1608 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY COLOR
Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N® 13988/2024, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL LTDA, — ===

02 del nomenclador internacional. La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los
prgdufrﬁg_ AN DT ORIV - -m= = e mmm s s e S e e 2 s i

Que, a fs. 01 de autos se verifica que el solicitante no revindica la palabra “COLOR™ ------sreoveeeenneen

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DRY COLOR Y ETIQUETA”
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si la denominacian DRY
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion DRY -0 su traduccion, SECO- no constituyen el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 02 del nomenclador internacional. =«

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “DRY COLOR Y ETIQUETA™ representa una
creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquinr una identidad marcaria
robusta y diferenciadora.-«---«s=soremmrrmmm s s cn s s s s se s e s s

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descripliva. -« s

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

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita “DRY COLOR Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razdn social de la firma solicitante, DRY COLOR BRASIL LTDA.: ex decir,
que la marca solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se
sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso piblico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte
de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial --------+--===ssrresrrammmarminnna

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos copias autenticadas de los certificados de
registro de la marca “DRY COLOR Y ETIQUETA" obtenidos en la oficina nacional de propiedad intelectual
de Brasil, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la
presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nUestro pais, —-----seeomre e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion “DRY COLOR®, la palabra DRY en tamafio preponderante y tipografia especial y la_pal;

' Direcricn Maconal de Propiedad Infelectual (2025). Clasificaciin de Niza,
Tt B (e, o ra oo Qo podpeortal v 3 oniedad-indusinal marcasiclasScanonniza  slage= 51800
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Resolucitn N* I

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1608 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *DRY COLOR
Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N*® 13988/2024, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL LTDA, —-----

marca solicitada

DR\:{ color

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bésica. o las

aracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligindolo a recurrir a
circunloguios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es
eminentemente evocativo, dotado de clerta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un
producto, linea de productos o el conjunto de pmductm (o servicios) que provienen de una misma
EITIPTESA, —ee e smmsm e s

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1608 de fecha 17 de JLII'IIEI de 2025 dictada }mr la Direccion de
Marcag, —-----m eSS S S S EE R AT REEEEEEEEEE SR R

Art. 2¢ ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "DRY
COLOR Y ETIQUETA”", clase 02, Acta N* 13988/2024, solicitada a nombre de DRY COLOR
BRASIL LTI, — oo ioesiomi ot ol atacdiatsing
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1370 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY
COLOR Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N® 61010/2023, SOLICITADA POR DRY COLOR BRASIL

o

. oI +]
Asuncion, 1 " i} '

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA. contra la Resolucion N® 1370 de fecha 01 de octubre de 2024, dictada por la Direccidn de
Marcas, b

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de DRY COLOR
BRASIL LTDA., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1370 de fecha 01 de
octubre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas. -------+----ssrmeemrmarer et e

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
jn[erpu.‘_-g[;}_---."1--..".1.."1..."............................-..._...._...__.........__....__...__....___...__....__.._._...__...

Que, en fecha 11 de septiembre de 2025, el representante convencional de DRY COLOR BRASIL LTDA.
expresd agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios v [lama autos para resolver
en fecha 16 de EEP‘I‘iEl!'IhI'E L T e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: ...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone gue no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denaminacién se considera descriptiva y sin
distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
T P i R P R Pl e Lt S EP Rt R e e R e PR U LS b i, KT S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta: 5. )mi mandante la firma DRY
COLOR BRASIL LTDA., tiene debidamente registrada la marca "DRY COLOR" Y ETIQUETA en su pais de
origen Brasil _/. en el conjunto de vocablos *DRY COLOR ¥ ETIQUETA" la marca en si constituye la
palabra DRY que retine los caracteres de novedad, especialidad, distinguibilidad para constituir marca
nueva, ya que la traduccion de esta es "SECO”. La palabra "DRY™ NO designa ningun producto amparado en
la clase 02 (DOs) Respecm ala pafabm COLOR, en la solicitud ne se reivindica derechos de uso exclusivo

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Ly L T B i

Que, la junsprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoeca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que poses
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que |
registro de la marca “DRY COLOR Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir Todos las producios -.-a.‘l
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1370 DE FECHA l:lll DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY
COLOR Y ETIQUETA", CLASE 02, E}{P‘EDIENI'E N*® 6101042023, EDI.IETTADA POR DRY COLOR BRASIL
By £ R T RN L b= e L et e A AR e S

02 del nomenclador internacional. La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los
productos anticormOBIVOs! — r-srrerrrerr et e e e

Que, a fs. 01 de autos se verifica que el solicitante no reivindica la palabra *COLOR".-+=+=s-smmrrmsmmnannnes

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DRY COLOR Y ETIQUETA"
resulta genénica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si la denominacion DRY
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién DRY -0 su traduccién, SECO- no constituyen el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 02 del nomenclador internacional.------------=scmmrrmmr e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "DRY COLOR Y ETIQUETA" representa una
creacion linglifstica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
rabiusta ¥ I T T B L A r e e e e s w0 B

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicicnamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.----------mro e mr e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aguella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titilar.../.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene ef derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba au-ptar o 1o Pi.l‘{‘dd impedir, que otras marcas evoguen también las
mismas propiedades o caracteristicas.™ e A et e s S i e e e

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita "DRY COLOR Y
ETIQUETA", constituye a su vez la razdn social de la firma solicitante, DRY COLOR BRASIL LTDA,; es decir,
que la marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se
sefiala que la ley marcana protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley
citada, la cual se adquiere desde su primer uso plblico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de
registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte
de la misma pues solicita el registro de marca de su propio nombre comercial -w--sseeereesm—.

Que, de la misma manera, el solicitante agrega a autos copias autenticadas de los certificados de
registro de la marca "DRY COLOR Y ETIQUETA" obtenidos en la oficina nacional de propiedad intelectual
de Brasil. otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la
presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro pais. —---------=--omsmmrr e

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “DRY COLOR", la palabra DRY en tamafio preponderante y tipografia especial
COLOR al margen inferior, todo ello dentro de una figura circular multicolor y-a su vez en
color azul; aportando este elemento cierta distintividad a la marca.------s=rreremmrsrmmsmmnn.

Dumﬁn H-mmnl d-IF’I'D[.'iI'IIlﬂ Intedectual (21:!25; I:lirnll'ﬂ.l:lm oa NII-B S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1370 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DRY
COLOR Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N*® 61010/2023, SﬂLiCﬂ'ﬂHA POR DEY COLOR BRASIL
LTI, mrmeimmstems o s im0 e i e et e s e

Que, la Resolucion recurnida se funda en lo preceptuado en el inciso ) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bidsica, o las
caracteristicas, Eﬁp&fiﬁcaciunes ticnicas pnn{.‘:puleﬁ de su pmductﬂ 0 SEIVICI, nb]jgandn!u A TeCUrrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bdsica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es
eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras ¢ identificar un
producto, linea de productos o el conjunto de prnr]ur:t::ks (o servicios) que provienen de una misma
T S RS———

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

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

Art, 1# REVOCAR la Resolucidon N* 1370 de fecha 01 de octubre de 2024 dictada pur la Direccion
L ] L T

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca "DRY
COLOR Y ETIQUETA®, clase 02, Acta N* 61010/2023, solicitada a nombre de DRY COLOR
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1214 DE FECHA 09 DE SEPTIEMERE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MUSSELINE TELAS Y Enqmrm' CLASE 135, EXPEDIENTE N* 32359/2023, SOLICITADA POR SUPER BIEN
S.A

FR

=
Asuncion, 1 4 FEB

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de SUPER BIEN 5.A.
contra la Resolucion N® 1214 de fecha 09 de septiembre de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 17 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de SUPER BIEN S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N2 1214 de fecha 09 de septiembre de 2024,
cictacda por la Direceiin Qb BAQITESE, —=----mmeeme e e o o o o 68 8 B B8 88 T R 8 mm mm  mm m mm

Que, en fecha 31 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|ntemuegtﬂ e B B 0 0 0 o B e e e e

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024, el representante convencional de SUPER BIEN S.A. exprest
agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravm& y llama autos para resolver en fecha
09 de diciembre de 2024, —-cccccccsromimmmrarmmman s snms s s s s m e

CONSIDERANDOD:

Que, la Resolucion recurnda considera: ) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente
prohibicién: Art. 2 inc. e} ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o
designacidn 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 denominacidn se considera descripliva y sin
distintividad alguna con relacién a los pmdurm': que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo
soliciiadn”, —-c-sssssccmmssannsasrnnsrnnnnnnns e S S e e e S S e L S L s b s S s a L s s s s L e S B s s s A

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. Jpor un lado, "MUSSELINE" es
una palabra de fantasfa, evocativa de la palabra “muselina” (que es un tipo de tela). No se trata siquiera de
una traduccién de aquella palabra en otro idioma, pues “muselina® en francés se dice "mousseline”; en
inglés, "muslin® y en portugués, "musselina® ../. aun evocando la idea de la tela “muselina”, dicha
denominacién no puede ser considerada como un término genérico ni descriptive, pues pretende
distinguir a un comercio dedicado a la venta de telas y prendas de vestir -comprendido en la clase 35-, y no
a aquel producto individualizado ../, Un caso similar se da, por ejemplo, con la marca "MOSTAZA", la cual
fue concedida en la clase 43 para servicios de restaurantes, por mds de tratarse del nombre genérico de un
producto que se comercializa dentro del establecimiento distinguido por aquella marca /.. En efecto, la
marca “MUSSELINE” estuvo registrada en la clase 35, bajo Titulo N* 391034, hasta el 19 de diciembre de 2023,
Antes de dicho vencimiento, en fecha 03 de mayo de 2023, su titular solicité un nuevo registro -dejando de
lado la renovacion de aguel titulo-, pues el mismo realizo una actualizacion del logotipo de su marca (..)" -

Que, corresponde a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
T L T

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convocags
denominacién posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1214 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 32359/2023, SOLICITADA POR SUPER BIEN
LR, s ammnisn e b il i by e L

constituye la denominacion con la que necesana y cormentemente se designa al género al que ese
praducto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cormente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir: Servicios de
importacion, exportacion, comercializacion y venta de telas y prendas de vestir en general de la clase 35 del
nomenclador internacional, «---«--sssse e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *MUSSELINE Y ETIQUETA”
resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarmos si la denominacion
MUSSELINE TELAS constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos
que la denominacion MUSSELINE no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de
la clase 35 del nomenclador internacional que pretende amparar sino que brinda una idea sobre la
actividad comercial del solicitante o sobre los servicios que quiere identificar con su marca, —--------ssnseea-

Que, se verifica en el sistema informatico de |a Institucién que la firma solicitante tenfa registrada su
marca MUSSELINE en la clase 35 bajo el Registro N* 391034 de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyo
vencimiento fue el 19 de diciembre de 2023, Dicho registro amparaba los mismos servicios que los
solicitados en autos, difiere la etiqueta y la adicion del vocablo TELAS en la denominacion y etiqueta, Por
su parte, la presentacion de la solicitud en estudio data de fecha 03 de mayo de 2023, por tanto, se puede
deducir que el solicitante realizo la nueva solicitud a fin de obtenerlo con un nueve logotipo y es por ello
que no presentd la renovacion en el registro que ya habia obtenido. Estos hechos evidencian que no existe
mala fe por parte de la firma SORCITANTE —-=r==rrmrr e e e

(Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA”
representa una creacion linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, -« s s s

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.--—--------s=sssssmrrmm s ees e eaanaae

Que, al respecto, el Dr, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular...... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualguier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterfsticas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba ac'eptar @ no pueds :mpedrr quf- otras marcas evoguen también las
TTHSTIAS Pfﬂ'P.i'E’ﬂlﬂ'dES o caracteristicas. ™ L ) S i e oy o s e el

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacidn *MUSSELINE TELAS", la palabra MUSSELINE en tamafio preponde tipografia
especial en letras blancas y la palabra TELAS al margen inferior en letras blancas, todd ello dentrly de una
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 1214 DE FECHA 09 DE SEPTIEMERE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 32359/2023, SOLICITADA POR SUPER BIEN

T L AR S —

marca solicitada

musseline

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

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N* 1214 de fecha 09 de septiembre de 2024 dictada 'FII..IJ a
b an s R T Cl e TR ————————————————_E RS SN

Art. 20 ORDEMNAR la prosecucidn de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“MUSSELINE TELAS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 32359/2023, solicitada a nombre de
Tl 0d 10 g T T NSO —————

Art. 3¢ NOTIFIQUESE.-
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1602 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N® §76
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 52484/2018, SOLICITADA POR TODO
BRILLO 5.A.

Asuncién, 19 FE0 7006
VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de TODO BRILLO 5.A.
contra la Resolucidn N*® 1602 de fecha 09 de septiembre de 2022, dictada por la Direccién de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de TODO BRILLO
S.A, ¢ interpone Recurso de Reconsideracién y Apelacién en subsidio en contra de la Resolucidn N2 1602
de fecha 09 de septiembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, ------ssesersmmmmm s

Que, por Resolucion N* 876 de 21 de abril de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en todas sus
partes la Resolucion N® 1602 de fecha 09 de septiembre de 2022, —--—--—--—--—---mmmmmmem e

Que, en fecha 21 de jl.J]]-EI de 2025 fue dictada la pmwdencla que concedid el recurso de apetact:&n
I TP ERD, - oo e e e

Que, en fecha 10 de octubre de 2025, el representante convencional de TODO BRILLO 5.A. expresd
agravios. Esta Direccidn tiene pﬂl‘ pre-sentada la exp:reslﬂn de apravios y llama autos para resolver en fecha
17 de octubre de 2025, -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de fa Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone gue no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicia,, La denominacion se
considera descn;pm*a ¥ sin distintividad alguna con relacidn a los pmdu.—.'ms gue desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadn . — - rr e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: .. )la denominacién pretendida
cumple con todos los requisitos legales para ser registrada ante esta Direccidon, “TODO BRILLO HIGIENE
PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (ESLOGAN) Y ETIQUETA", no puede considerarse un
término genérico, va que no es comunmente utilizado en el comercio para designar directamente
productos o servicios relacionados con productos ni servicios de limpieza o higiene. En lugar de describir
una caracteristica especifica del servicia, la combinacion de “TODO" "BRILLO" e “"HIGIENE PROFESIONAL
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" como eslogan, crea una denominacion y expresian comercial
notablemente distintiva que evoca una marca dnica, especifica e inconfundible con ninguna otra. Este
término fusiona palabras, conceptos y expresiones que, en conjunto, no son habituales en el léxico
comercial comun y que pa.r ende no ,rmdnan causar confusion de la manera que prmcupa a esa
institucion{.. ) i 8 s e e e B 048 80 .0 A 8 L e P T —

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la prgi:q&éh;:&l‘-t%;:
mrerpueﬁml e s R R R R SR R S R S m e e R e e
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N® 1602 DEFECHAU’!I DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N® 876
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 52484/2018, SOLICITADA POR TODO
BRILLO S.A.

Que, la jurisprudencia y doctrina més destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(SLOGAN) Y ETIQUETA" fue presentada para cubnr servicios de la clase 37 del nomenclador internacional,
que textualmente describe: “Servicios comprendidos en la clase N 37, como los prestados por una empresa

dedicada a la reparacién mantenimiento, limpieza de interiores y exteriores de edificios industriales,
COMErCiBles ¥ remidenICilE" — -~ r=r=rrrrrrreror e rrrre rrre et e e et e s e e e T

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TODO BRILLO HIGIENE
PROFESIONAL ¥ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA® resulta genérica para los
servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la designacion
usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion "TODO BRILLO HIGIENE
PROFESIONAL ¥ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA" no constituye el nombre
habitual con el que se designa a los servicios de la clase 37 del nomenclador internacional.------«---ssesssssseee

Que, esta Direccién entiende que la solicitud de registro “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA” representa una creacion lingiistica distintiva.
Esta singularidad emana de la articulacién de los elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que
trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.---------

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descripliva, = s

Que, al respecto, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titwlar.. /.. Las marcas evocativas sen consideradas por los tribunales come marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmacidn es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas fas
propiedades o caracteristicas de los productes o servicios que va a distinguir con elfas. Esto hace que el
titular de una marca evocativa deba aceptar, 0 no pueda impedir, que otras marcas evogquen también las
MISmas propi BAIIES 0 CAIACTETIRIICEE, "= mmm e e m e e e e o om0 e B

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacién “TODO BRILLO® en color azul y tamafo preponderante, enmarcada en figuras irregulares
también en tono azul con una f':g'u:a de estrella amarilla y blanco en el margen superior derecho, en el

aportando este elemento cierta distintividad a 1a Manca,-—-----=---=ssremsmr e

rnarca mh::ltada
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 1602 DE FECHA (09 DE SEPTIEMERE DE 2022 Y N* 876
DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TODO BRILLO HIGIENE PROFESIONAL ¥ MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N" 52434/2018, SOLICITADA POR TODO
0 O S ————

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

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 1602 de fecha 09 de septiembre de 2022 y N° 876 de fecha
21 de abril de 2025 dictadas por la Direccion de Marcas, —---s-cosmemm e e

Art. 28 ORDENAR la prosecucidn de los trimites de la solicitud de registro de la marca "TODO
BRILLO HIGIENE PROFESIONAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (SLOGAN) Y
ETIQUETA", clase 37, Acta N® 52484/2018, solicitada a nombre de TODO BRILLO S.A. —---

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1145 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 1938 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MARENA Y ETIQUETA", CLAEE 3&. EXPEDIENTE N 56335/2023,
A NOMEBRE DE BUEN VECINO S.A.

Asuncidn, 1! -

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BUEN VECINO
S.A., contra la Resolucidn N* 1145 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BUEN VECINO
S.A., e interpone Recurso de Reconsideracién y Apelacidn en subsidio en contra de la Resolucion N 1145
de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, «-------==s-==r--sssesmrmmrmmsmrmsrensnasnna e

Que, por Resolucion N® 1938 de fecha 25 de noviembre de 2024, la Direccién de Marcas confirmd en
todas sus partes la Resolucion N® 1145 de fecha 22 de agosto de 2024, =i

Que, en fecha 26 de noviembre fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
|nt'erpu.ps|‘ﬂ 8 R R

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 el representante convencional de BUEN VECINO S.A. expresa
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
0T . O

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1145 de fecha 22 de agosto de 2024 considera %...) Que, habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014 - 1441220 Denominacion MARIANA, Clase 36, Registro 407778, Titular Mariana 5.a. [PY].
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, pm- lo que de
conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado.™-- ==rs

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos; ..} fa
marca de mi principal es una marca mixta con una representacian grifica especifica de la cual no puede ser
separada, lo que le otorga distinguibilidad, mientras que la marca tomada como base del rechazo es una
marca denominativa, es decir sin elemento visual /.. por el solo hecho de ser humano y también en
posicidn de consumidores sabemas y podemos notar que hay una real diferenciacidn en la comunicacidn
de marcas que contienen elementos visuales y las que no, En ese contexto, sostengo sin temor a equivocos,
que la solicitud de registro fue rechazada incorrectamente, pues la misma no representa un peligro de
confusion con su supuesto antecedente, Esto debido a que cuenta con un logotipo distintive, protege
servicios distintos; v, por sobre todo, redne los requisitos primordiales establecidos en la legislacidn
marcarid, correspondiendo por ello su registro ../.. la marca que BUEN VECINO S.A. desea registrar es
original y representa fa unidn de dos palabras: MAR y ARENA, que juntas forman la denominacidn
MARENA, mientras que el antecedente, corresponde al nombre de una personaf... )" —=----esececcsmmiae

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no de
T L
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N® 1145 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 ¥ N® 1938 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARENA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N* 56335/2023,
A NOMERE DE BUEN VECINO S.A. e

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente, En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 407778 de la marca "MARIANA
a nombre de MARIANA S.A. vencid el 29 de julio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: (...) Podra solicitarse la
renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". —-----------smeeemeees

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucidn recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "MARENA Y ETIQUETA”, solicitada por BUEN VECINOQ 8.A, —------—-mmrmmemrmmmme e

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

Art. 1# REVOCAR las Resoluciones N* 1145 de fecha 22 de agosto de 2024 y N° 1938 de fecha
25 de noviembre de 2024 dictadas por la Direccién de Marcas. -----------=reemrereerens

Art 20 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
*MARENA Y ETIQUETA, clase 36, Acta N°® 56315/2023, solicitada a nombre de BUEN
VECIND 5.A.

A3 NOTIFIQUESE -orrreereesmemreenssressmassnseytiansres
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N*® 1146 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 1939 DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EM EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARENA Y ETIQUETA®, CLASE 36, EXPEDIENTE N*® 56348/2023,
A NOMBRE DE BUEN VECINO 5.A.

Asuncién, | 5 [

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de BUEN VECINO
S.A,, contra la Resolucién N® 1146 de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; —---

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de BUEN VECINO
S.A, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucidn N2 1146
de fecha 22 de agosto de 2024, dictada por la Direccién de Marcas, ----——---------<-s-e-smscsasmscsmemrsrmsmessnns

Que, por Resolucion N* 1939 de fecha 25 de noviembre de 2024, |a Direccién de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucidn N° 1146 de fecha 22 de agosto de 2024, —--r-mrmmmmmrmmmsmmmmmsmsnsseasiansnccas

Que, en fecha 26 de noviembre fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
i!‘]té‘!‘pL:ll'."E.tu.-"""""--“----"-----='----"---=='-*===-*-------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 el representante convencional de BUEN VECINO §.A. exprest

agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
11 de ]un]n 'dE' I T T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1146 de fecha 22 de agosto de 2024 considera ..) Que, habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatade la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2014 - 1441220 Denominacidon MARIANA, Clase 36, Registro 407778, Titular Maniana S.a. [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores.-, pnr lo que de
conformidad al Art. 6" de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado. ™-—---+--=----smrermsremmrmmrmmr e e

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: ¥..) fa
marca de mi principal es una marca mixta con una representacion grifica especifica de la cual no puede ser
separada, fo que le otorga distinguibilidad, mientras que fa marca tomada como base del rechazo es una
marca denominativa, es decir sin elemento visual ../l por el solo hecho de ser humano y también en
posicidn de consumidores sabemos y podemos notar que hay una real diferenciacidn en la comunicacién
de marcas que contienen elementos visuales y las que no. En ese contexto, sostengo sin temor a equivocos,
que la solicitud de registro fue rechazada incorrectamente, pues la misma no representa un peligro de
confusidn con su supuesto antecedente. Esto debido a que cuenta con un logotipo distintivo, protege
servicios distintos; y, por sobre todo, retine los requisitos primordiales establecidos en la legislacién
marcaria, correspondiendo por ello su registro ../ la marca que BUEN VECINO §.A. desea registrar es
original v representa la union de dos palabras: MAR y ARENA, que juntas forman la denominacién
MARENA, mientras que el antecedente, corresponde al nombre de una personal... )" —---s-s-cceemmmman..

Ly e ey 2 s
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POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 1146 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N* 1939 DE
FECHA 25 DE NOVIEMERE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARENA Y ETIQUETA, CLASE 36, EXPEDIENTE N® 56348/2023,
A NOMBRE DE BUEN VECINO S.A. e S

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 407778 de la marca "MARIANA
a nombre de MARIANA S.A. vencid el 29 de julio de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma
no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa
claramente el Art. 19 de la Ley N® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *(...) Podra solicitarse la
renovacidn dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento {...)" —---——--m---mr-emeemv

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurnda y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca *MARENA Y ETIQUETA", solicitada por BUEN VECIND S.A. —---s-rs-ssrsmmmrasmesmaseasas

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 1146 de fecha 22 de agosto de 2024 y N° 1939 de fecha
25 de noviembre de 2024 dictadas por la Direccidn de Marcas, ---==esesreemrmmreremnas-

Art, 22 ORDENAR la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de la marca
“MARENA Y ETIQUETA, clase 36, Acta N® 56348/2023, solicitada a nombre de BUEN
VECIND S§.A —=eesesnse e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 306 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICKEA TV
Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° nmmuzs SOLICITADA POR EUGENIA NATIVIDAD ROMERO
1o o T —

Asuncion, 1 E

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EUGENIA
NATIVIDAD ROMERO ARECO contra la Resolucidn N° 306 de fecha 24 de febrero de 2025, dictada |:H:=r la
D'lrecm,nnd,e MEI":IS }rl e e . i < R R R Ry e —— [ L ————

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de EUGENIA
NATIVIDAD ROMERO ARECO, e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucian N® 306 de
fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la Direccidon de Marcas, —-«===ssmssssrsrmmmsmssarasnsmsmrmssssresmzsasres

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025 fue dictada la pmwdem:ia que concedit el recurso de
L A L B

Que, en fecha 30 de enero de 2026, el representante convencional de EUGENIA NATIVIDAD
ROMERO ARECO expresd agravios. Esta Direccidén tiene por ]::resentada la Expremun de ig]'aﬂns y llama
autos para resolver en fecha 05 de febrero de 2026, —--=emssrmnsmsmsmrmsmsmsssmsmrssssrss s s s s s rr e s e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1250729,
Denominacion CLICK! TV, Clase 38, Registro N° 411010, Titular Cinco Sentidos Paraguay Srl [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6" de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" - ---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)El rechazo se basa en el
antecedente de la marca denominativa "CLICK! TV", Registro Nro. M/2015/411010, Exp. N® 1250729, Clase 38;
a nombre de la firma CINCO SENTIDOS PARAGUAY S.R.L sin embargo la marca solicitada por mi persona
es MIXTA con LOGO. Que a la fecha, la marca que es antecedente se encuentra vencida en exceso de
tiempo desde el 14/04/2025, sin que hasta la fecha se haya solicitado renovacion por lo que en definitiva no
existe motivo vilido para sostener que pud.lera generar conflicto pues esa marca ya se encuentra
EXPIRADASVENCIDA(...J" = swrsemrereersnnrsssrss oo et e o e e o e e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, seguin la base de datos de la DINAFI, el Registro N® 411010 de Ja marca "CLICK! TV®
a nombre de Cinco Sentidos Paraguay S.R.L. vencid el 14 de abril de 2025, venciendo a su vez el plazo de
gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo,fal y co
lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N* 1294/98 de Marcas que textualmente expresa:
solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento Gx)" s -----
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 306 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICKEA TV
Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® 73802/2023, SOLICITADA POR EUGENIA NATIVIDAD ROMERD
ARECO. e ettt oS PP

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucidn recurrida y ordenar la continuidad de los trimites del
registro de la marca "CLICKEA TV Y ETIQUETA”, solicitada por EUGENIA NATIVIDAD ROMERO ARECO, ----

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

Art 1* REVOCAR la Resolucién N° 306 de fecha 24 de febrero de 2025 dictada pnr la Direccidn de
L R

Art. 2* ORDENAR la prosecucidn de los tramites de la solicitud de registro de la marca "CLICKEATV'Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N® 73802/2023, solicitada a nombre de EUGENIA NATIVIDAD
ROMERD ARECD, —-+-xssenssrssmsissmanmeeneamnmeme e

Art.3® NDT[FIQUE’EE. ——rmmremm s EEssEamsssssessaasssass
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N" 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N*® 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 80826/2021,

SOLICITADA POR CEPAS ARGENTIMAS S.A.

g 0 ren
Asuncidn, 1 -

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. contra la Resolucidn N* 1478 de fecha 29 de agﬂsm de 2022, dictada pn:n' la Direccion de
Mﬂfﬂﬂ.”h}' e e

RESULTA:

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. e interpone recurso de reconsideracién y apelacidn en subsidio en contra de la
Resolucion N® 1478 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Direccion de Marcas,----==-=ssemsmermronnaes

Que, por Resolucion N* 1949 de fecha 15 de noviembre de 2023, la Direccién de Marcas confirma en
todas sus partes la Resolucion N° 1478 de 29 de agosto de 2022, —--mresrmmmessmmmesrmsss s e e

Que, en fecha 19 de |qu de 2024 fue dictada la prnvldencla que concedid el recurso de Elpelacllﬁn
|nmrpue5m fEssAsASEEEAREEEETEEEEETEEEEEISSSSETsSEmmTsE e e S e e

Que, en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de CEPAS ARGENTINAS S.A.
exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 09 de agosto e PP, — e smrcsssssEsssssssaEEEEEE s EEEEETEEEEEEETTIEEmssesmsse—eseesse——e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera; %...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, gue dispone gue no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. ) ... los que consisten enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,, La denominacidn en
su traduccidn al espafiol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacidn a los prr:rduc‘rﬂs
que desea proteger.-, En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado”-—-----------ssemsmmssmressoacannnacnna

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (...} mi
mandante ha solicitado el registro de la marca para amparar los siguientes productos: "Bebidas alcohdlicas,
excepto cervezas” de la clase 33 Que, en efecto la marca "AMARETTO" se encuentra registrada en Uruguay,
bajo el Registro No. 342218, cuya copia del titulo debidamente notarizado y legalizado se encuentra adjunto
¥ no se toma en cuenta por el Inferior. Que, la denominacién "AMARETTO" solicitada por mi mandante NO
ES UN SIGNO GENERICO, tal como erréneamente afirma la Directora /.. en cuanto al segundo punto del
inciso que sirve de fundamento es improcedente que el signo denominative "AMARETTO" pueda ser
considerado como “descriptive”™ de alguna caracteristica del producto que pretende designar, ya que
conforme lo ha sefialado la mds connotada doctrina *la expresion descriptiva puede identificarse cuando
se pregunta 1:.ﬁ-:u-r-rf.r es? y en refacian con el servicio de que se trate se contesta emp!eandn la denominacion
T

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no ¢
intEi"PUE‘SE{:. T . Y
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMARETTO®, CLASE 73, EXPEDIENTE N° BO826/2021,
SOLICITADA POR CEPAS ARGENTIMAS BUA ——-—-esnsscnnsetrscimeerrmssarosssmmees essnaees satass seess s asmtena an s ans

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a cOnSHTUIN UNE MErca. = «-ese e s s s st s st s e mmm s e nn

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite 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 pretende el registro de un signo denominativo
compuesta por el vocablo "AMARETTO ", vocablo de origen italiano que hace referencia al diminutivo de
"AMARGO", de igual manera el término "AMARETTO" es utilizado para indicar a un licor dulce italiano
originario de la ciudad de Saronno, Italia, — === -rmrermms e e

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacidn posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cornente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca "AMARETTO" fue presentada para cubrir productos de la clase 33 del nomenclador
internacional, que textualmente describe: “Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas™ —-----------rrrrmreeena

Que la expresidn, considerada en su conjunto, no configura una creacidn arbitraria o de fantasia, sino
que transmite un mensaje conceptual directo vinculado al licor itahano o caracteristicas o especificaciones
Lo I T T Do

En ese orden de ideas, no se identifica en la denominacién un elemento distintivo, de fantasia o
arbitrario capaz de separarla de la esfera descriptiva del sector. En consecuencia, la solicitud de autos si
define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. ----sseeeseemmsecmmmmence

Que, conviene traer a colacion lo sefalado en el Matenal: “Directrices para ef Examen de Marcas en
Paraguay " aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “Un signo que consista exclusiva o esencialmente
en una palabra que sea un nombre o designacidn genérica, consuetudinaria, comiin, cientifica o técnica de
un praducto o servicio determinado, o de una categoria de productos o servicios, no podré ser apropiado
en exclusividad por ningiin comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o
servicios. Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conocidos
y manejados en los circulos empresariales pertinentes, los consumidores y el pablica en geseral pars
identificar los productos y servicios de que se trate. Esas denominaciones pefmiten a log chmergiantes
designar sus productos y servicios en términos que los consumidores compreridan, y poge :
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Resolucion N® % U S d
POR LA CUAL SE CﬂHFTRMANLASRFSﬂLUﬂﬂNEEN‘lﬂI DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N® 1949
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMARETTO®, CLASE 33, EXPEDIENTE N° EDEEE#EDE]
SOLICITADA POR CEPAS ARGENTIMNAS 5.4,

una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores
en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente.™ — - -eesee e

En ese sentido, al analizar el caracter distintivo de las marcas debe evaluarse en relacion con los
productos o servicios para los que se solicita el registro, pues de concederse la exclusividad respecto a un
término genérico se excluiria a todos aquellos que pretendan vender al pablico este tipo de producto,
estos términos son necesarios y esenciales para todos aquellos que concurren al mercado, —-wrreemsmmnane.

Que es oportuno traer a colacion las expresiones de Fernindez-Névoa quien sostiene que: “Las

expresiones que se limitan a exaltar o descnibir la actividad o al destinatario del servicio carecen de funcidn
djsﬁn[jpa}' no PU-E'dE‘H mmﬂpﬂfjﬂng_ v il gl S B e g e I o i s S it i B

Que, siguiendo el analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, la presente solicitud trae aparejado un motive de
rechazo, pues al solicitar "AMARETTO™ como denominacion, solo describen el sentido o significado
conceptual del producto a ser ofrecido. La denominacién solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente
descriptiva del referido producto y de nlng'l:na manera pum:le decirse que es simplemente evocativa, ya
que hace alusitn directa, —-----—-rrrrrmrmrrrrrrrr e e e

Que, ahondando atn mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre Jos signos evocativos registrables v los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativas dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestién o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de o
contrarie, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que Ja designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algtin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evacativa no se quita del dominio piiblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva,™ «---s----ss-ee-eu.

Que, 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.” Tras el anilisis del caso de autos, tenemos que "AMARETTO" es una designacién que define
especificamente el licor o bebida alcohélica que pretende identificar. -« sresmresmm e

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la

prohibicidn establecida en el art. 2* inc. e) de la Ley N* 1294/98 de Marcas. ---==s=rrrrmrmrsmmmmrercreenen s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

Phrgociim Macwmal de Praqedad Imiclernesd (025 Dvecdroors fora o Foxassee de Sarcar e Paragaey
e’ e g gy peomial v 3
! (Tratada sobre Diorechas die Marras)
YDERECHR Y D MARGCAS” - Jorpe Onmendi. 7 Fal.. CABA, Ahelabs Perron, 307 - Payg ™
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N*® 1478 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1949
DE 15 DE NOVIEMERE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *AMARETTC", CLASE 33, EXPEDIENTE N° BOS26/202L,
SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A, —==ss=zzssszzss

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N* 1478 de fecha 29 de dgnsm de 2022 y N° 1949 de 15 de
noviembre de 2023 dictadas por la Direccién de Marcas. - snersremziasssseressesressereseeaes

Art. 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMARETTO", clase 33, Acta
N* BO826/2021, solicitada a nombre de CEPAS ARGE A A

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----++++sessssnssmsasnsasass s :
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Resolucién M'G bl |
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* ]WDEFECI‘MI‘?DEWEEIGE‘I’H'IM
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO AMARGA + POMELO", CLASE 33, EXPEDIENTE N
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. —resrereresssresaseemsemsesasesmrseonss

.&.sunciﬁn.-l r F

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. contra la Resolucion N® 1479 de fecha 29 de agmtn de 2022, dictada por la Direccidn de
Marcas, i T — B A P —

RESULTA:

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS SA. e interpone recurso de reconsideracidon y apelacidn en subsidio en contra de la
Resolucion N° 1479 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Direccién de Marcas,---—-----e-seeeemmcaaees

Que, por Resolucién N° 1948 de fecha 15 de noviembre de 2023, la Direccién de Marcas confirma en
mda& 5115 Panes_ I] RE‘SD]IIEIEEII'I- K2 1479 de 29 de Egnsju de i P E e P P T PP PO PO

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la prn:rvtdencla que concedid el recurso de apelacion
TS0, == rerrrrr e s e s u e e r e e e e T S S AT e e e e

Que, en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de CEPAS ARGENTINAS S.A.
exprest agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
BTl 'Fecha m dg aﬂnstn dE 1

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: .. ) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de Ia
citada marca. ésta Direccidn considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc, e) .. los que consisten enteramente en un
signa gue sea el nombre gendrico o designacién del producto o servicio de que se trate, o gue pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion en
su traduccion al espanol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacién a los productos
gue desea proteger.-, En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado -« cmmeoommme i i

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresién de agravios, entre otros argumentos: ...} mi
mandante ha solicitado el registro de la marca para amparar los siguientes productos: “Bebidas aleohélicas,
excepto cervezas” de fa clase 33. Que, en efecto la marca "AMARETTO" se encuentra registrada en Uruguay,
hajo el Registro No. 342218, cuya copia del titulo debidamente notarizado y legalizado se encuentra adjunto
¥ no se tomd en cuenta por el Inferior. Que, la denominacién "AMARETTO AMARGA + POMELO"
salicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO, tal como errdneamente afirma fa Directora ../
en cuanto al segundo punto del inciso que sirve de fundamento es improcedente que el signo
denaminative “AMARETTO AMARGA + POMELQ" pueda ser considerado come “descriptivo” de alguna
caracterfstica del producto que pretende designar. ya que conforme fo ha sefialado la méas connotada
doctrina “la expresian descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ;como es? y en relacién con el
servicio de que se trate se contesta empleando la denominacion

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la pmceﬁqf[t".ii" o np de
iﬂt'ETFIUEEtCr.“""------------------------------------------‘--------------------‘------‘--“'““J?_{*_.““h-""“"
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Resolucién N®

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1948
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AMARETTO AMARGA + POMELO", CLASE 33, EXPEDIENTE N°®
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. —+--r=-stassrazssmrassamsmamsrssnmssasnsssasnmsessrensaseas

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho g CONSETUEE LINE INANDEL === s rrmsrrr s e s e £ e 4 S e e e s e 2 S s m s S a e

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en tramite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca pretende el registro de un signo denominativo
compuesto por los vocablos “"AMARETTO AMARGA + POMELO", AMARETTO es un vocablo de origen
italiano que hace referencia al diminutivo de *AMARGO", de igual manera el término *AMARETTO" es
utilizado para indicar a un licor dulce italiano onginario de la ciudad de Saronno, Italia. Al término
AMARETTO lo acompanan los vocablos AMARGA + POMELO. De la apreciacitn global del signo distintivo
se puede apreciar que el elemento preponderante es AMARETTO, los otros elementos acompanian y
aluden a caracteristicas del sabor del producto que identifican, — --«s essereesmmmm e

Que, la jurisprudencia y doctnina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacién con la que necesania y cornentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “AMARETTO AMARGA + POMELO" fue presentada para cubrir productos de la clase
33 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas™ —--

Que la expresion, considerada en su conjunto, no configura una creacién arbitraria o de fantasia, sino
que transmite un mensaje conceptual directo vinculado al licor italiano o caracteristicas o especificaciones
dei ISR, = e e e o e 0 0 0 0 -t B L

En ese orden de ideas, no se identifica en la denominacion un elemento distintive, de fantasia o
arbitrario capaz de separarla de la esfera descriptiva del sector. En consecuencia, la solicitud de autos si
define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las
prohibiciones previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art, 2, -------eeoeereeeeeeeeeeees

Que, conviene traer a colacion lo sefalado en el Matenal: “Directrices para el Examen de Marcas en
Faraguay”aprobado por Resolucidn DINAPI N* 25%/2025: *Un signo que consista exclusiva o esencialmente
en una palabra que sea un nombre o designacion genérica, consuetudinaria, coman, cientifica o técnica de
un preducto o servicio determinado, o de una categoria de productos o servicios, no podré ser apropiado
en exclusividad por ningin comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o
servicios. Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conoci
y manejados en los circulos empresariales pertinentes, los consumidores y el piblico en generdl p:
identificar los productos y servicios de que se trate. Esas denominaciones permiten a los come ‘J;ﬂ‘
designar sus productos y servicios en términos que los consumidores comprendan, y poder diri ;M'; '
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1948
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO AMARGA + POMELQ", CLASE 33, EXPEDIENTE M*
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A, —----sce-resznsseenes

una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores
en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente.™ —---rrrmrrrermm e

En ese sentido, al analizar el caricter distintive de las marcas debe evaluarse en relacidn con los
productos o servicios para los que se solicita el registro, pues de concederse la exclusividad respecto a un
término genérico se excluiria a todos aquellos que pretendan vender al piblico este tipo de producto,
estos términos son necesarios y esenciales para todos aquellos que concurren al mercado, —-----------------

Que es oportuno traer a colacion las expresiones de Fernindez-Ndvoa quien sostiene que: “Las
expresiones que se limitan a exaltar o describir la actividad o al destinatario del servicio carecen de funcidn
distinizv y no pueden MONOPONZRTSE, ¥ - se i s e e bt e e e e e s e

Que, siguiendo el anilisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, la presente solicitud trae aparejado un motivo de
rechazo, pues al solicitar "AMARETTO AMARGA + POMELD" como denominacién, sélo describen el
sentido o significado conceptual del producto a ser ofrecido, La denominacian solicitada es, sin lugar a
dudas, absolutamente descriptiva del referido producte y de ninguna manera puede decirse que es
simplemente evocativa, ya que hace alusion directa, —---cmoemms e

Que, ahondando atn mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no Jo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuil es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds gue una idea, se trata de una certeza, y esto es ldgico puesto que, de lo
contrarie, Ia marca seria enganosa. El signo descriptive también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes. etcétera. La diferencia estd en que la designacién
descriphiva es la necesania o usual para aquello que se describe, La evocativa siempre tendri en su
conformacién algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa na se quita del dominio piblico ninguna palabra que se use para descnibir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion deseriptiva™.---------eeereeeees

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas

definen ne directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
objeto.” Tras el analisis del caso de autos, tenemos que “AMARETTO AMARGA + POMELO" es una

designacion que define especificamente el licor o bebida alcohdlica que pretende identificar, ----------------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la

prohibicion establecida en el art. 2 inc. ) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, «------==-cmememmmmommmmccicaea

! Direcesin Bacsonal de Pre -1'r|nL|.d Irmlurrud | '1h“\-| Dhretrives poare of Fivassen o Marvar m Paragsay
hritipe ' oot e ) o gl indusielasces oo

! (Tranndo sobre Dresechi de Marcas)

' DERECTHY DS MARCAS" = Jorge ¢ umsendi. 9 Ed.. CARA. Ahchedn Perms, 347 - Fag, Th
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1479 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y N® 1948
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMARETTO AMARGA + POMELO”, CLASE 33, EXPEDIENTE MN*
80801/2021, SOLICITADA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. —---==rsmsmrasanns

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 1479 de fecha 29 de agosto de 2022 y N*® 1948 de 15 de
noviembre de 2023 dictadas por la Direccion de Marcas, = «-sssrommmmmsmmmn s

Art. 20 ORDENAR el archive de la solicitud de registro de la marca *AMARETTO AMARGA +
POMELOD", clase 33, Acta N° BOB01/2021, solicitada a numl::rre de CEPAS ARGENTINAS S.A
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Resolucion H'_G I'_-' / '}

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ESTANCIA YPECUA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 1232651

Asuncien, 10 F

WVISTO: El estado acual de estos autos ¥, mrerereererersenorosresoranresasss e e e S
CONSIDERANDCY

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de

Inlustrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 05 de
febrero de 2026., dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dl.a.s para qut pra.r_m:n I:::. coplas de

los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.--- rrereesrercerernes

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos PresEnEAOs. oot bt

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas estahlece que se aplicard en I"mm 51.11::3|l:l13.na las dlSpﬂ&lE]ﬂl'lES l;!:l
CM.I.EU P'rmﬁa] Cl'l.ld }- P:na_l_ A A o o o Wl il ] o o o oo el il o 7 i o

Que, por aplicaciton supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cadigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nueve expediente se tniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez tntimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copras de [os escritos documentos y diligencias que se encomtraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad, y d) el juez podrd disponer, sin sustanciacidn rlrrmrrmnlgunu. hsrnniu‘h&

nmmmrm.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-a-.-.-.-.-.-.-.-.-a-a-a-“-.-.-.-.-.-.-.-“.- P i R S R i A

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo gque corresponde tener por reconstituido ¢l expediente de solicitud de registro de la marca *ESTANCIA
YPECUA™, CLASE 44, EXPEDIENTE N" 1232651, solicitada a nombre de KODERA SA, vy dar
continuicad 3 S0 CEAIHERCIGNY, «senrnrcmes et st b oo ek e At £ o R P

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): —-----mrmmmmmmmm e e

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca ESTANCIA
YPECUA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* 1232651, solicitada a nombre de KODERA S.A, -----scrmemrennn

2) DAR continuidad a los trimites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, -«o«coooooom

3) NOTIFIQUESE por cédula, ------roooreonmmncnceeen
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2375 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PURO SABOR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 62862/2015, SOLICITADA POR M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, ——r=-r==smrrmrememm oo oo ettt e s e s e s s st s m s saa

Asuncion, '1 o

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de M. DIAS BRANCO
S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS. contra la Resolucion N° 2375 de fecha 03 de diciembre de
2016, dictada por la Direccidn de Marcas, y: - e S Ay S e A S S S At s b R s

RESULTA:

Que, en fecha 13 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de M. DIAS
BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS. e interpone recurso de apelacion contra fa
Resolucion N® 2375 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Direccién de Marcas. -------=-s--=eeeeemeees

Que, por proveido de fecha 18 de marzo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 11 de abnl de 2019. Por providencia de fecha 20 de agosto de 2019 esta
Direceidn lama Autos para 5T L o P S PR

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (..} Que la solicitud de registro de la marca "PURO SABOR 'Y
ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccidn considera que la misma incurre en las
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ...
los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio.” En consecuencia no ha fugar a fo solicitado (...)" —--=----=---==smrmmrmmemeees oo

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: (...} mi
mandante niega categdricamente que la marca "PURQ SABOR Y ETIQUETA" sea genérica; por el contrario,
"PURO SABOR Y ETIQUETA" es una marca evocativa para la Clase 29: "La marca evocativa es aquella que da
al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a
distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relacion entre el signo y el producto o
servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca”. Jorge Otamendi .../ Y en consecuencia no
puede considerarse incursa en la prohibicién del art. 2 de la Ley N* 1294 de Marcas. -««---==r--s==ssssrosseeeceees

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpue-_stnr e eSS R R R R R R e SR B S EE S ASEEESsSEiSSEEEEEEEES

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no sélo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signe 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. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas

restﬁ{'cinnes para el Te-gi,'.[m de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hum de mnsiderar la yiatsilida

derecho a consttuir una marca. - e e e e e B B AR S R e T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2375 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"PURO SABOR Y ETIQUETA”", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 62862/2015, SOLICITADA POR M. DIAS BRANCO
5.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, —----=reessesssnsnasnas

Que, desde el punto de vista grafico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompanada
de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad que haga que el caso se excluya de la prohibician
mencionada en el parrafo antenior, pues, dentro de la misma, contiene la denominacién PURD SABOR en
letras imprenta, siendo la expresion PURO SABOR la parte mis fuerte del signo pretendido.--=--ssseeeeesaenaas

Elbor

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “PURO SABOR Y ETIQUETA Y
ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacidn constituye la designacion usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura
de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la
genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca “PURO SABOR Y
ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 29, que textualmente describe:

"Mantequilla, crema de mantequilla; aceites y grasas comestibles; margarina, comprendidos en la clase
2HVEINTE Y NUEVE) del Decreto N° 8562 def afio 2012, " —rerreesmsmsseee v vn s s maa s

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
servicio, nos preguntamos cudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro, mas aiin teniendo en
cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario
cuya factibilidad no resiste el menor andlisis, ===r=ssemm e s s s s e e

Que, en base al analisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacién solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
PURO SABOR Y ETIQUETA como denominacion, solo describen el sentido o significado conceptual del
producto a ser ofrecido. La denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del
referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusién
[ . T S

Que, ahondando ain mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestin o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, y esto es ldgico puesto que, de fo
contranio, 1a marca seria enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacidn
descriptiva es [a necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio piblico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva™. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.” ----==srwrrrsinszeaanas

.
r

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaen
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o ef género, a fﬁi‘
1T,

Mistes

L' oL .:ll

' *DERECHO DE MARCAS™ ~ |orge Oamendi, 7 Ed. CARA, Abeledo Permot, 5107 - Fag. 76
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2375 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PURO SABOR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 62862/2015, SOLICITADA POR M. DIAS BRANCO
5.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, —-ssesrassnsmrmnmmansnssammnasmssmnmmnnsssmnnnsrass s

objeto.” Tras el anilisis del caso de autos, tenemos que “PURQ SABOR Y ETIQUETA™ es una designacion
que define especificamente lo que comercializa, -—----=-r-rrmsrmrer e smrrer e e e e

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, —--sssesssesmemmresammasmsrennnaaens

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccidn arriba a la conclusion de que no es viable su
registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurnida. -«-s-ssssmsssmnsesanns

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 2375 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la
IRPeCCI B B WIAPERE, ~s—vmssssireinnses s asissime ey s s s e s e b e saidn s s i

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PURO SABOR Y
ETIQUETA", clase 29, Acta N° 62862/2015, solicitada a nombre de M. DIAS BRANCO
5.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, »zozzeer-omsnrneesess e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 476 EI'E FEEPH 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FLYER",
CLASE 135, EXPEDIENTE N° 07875/2015, SOLICITADA POR HANGAR 69 5.A. Se s

Asuncion, 1 o L

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de HANGAR 69 S.A.
contra la Resalucion N® 476 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la Direccién de Marcas. y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de HANGAR 69 5.A. e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 476 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la
BT o (R0 el P x i o T ——————————————————————u S

Que, por proveido de fecha 23 de junio de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020
esta Direccion llama Autos para Resolver. -——r-rorror ettt

COMNSIDERANDO:

Quee, la Resolucion recurrida considera ) Que la solicitud de registro de la marca "FLYER" ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 35, Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccién considera gue 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 gue sea el nombre genérico o designacidn del producto o servicio de gue se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La
denominacién en su traduccion al espariol se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacidn a
los servicios que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitada.” «-«-««-csseeessmsmmeanmnne.

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: 7.}
resulta menester sefialar que la que la resolucion recurnida carece por completo de los requisitos basicos
que debe poseer todo acto administrativo, Jos cuales son “fundamentacidn y motivacion del acto
administrativo, consistentes en la obligacién del drgano que adopta la decision, (en este caso la Direccidn
de Marcas) de incluir en ella una exposicion sucinta de los hechos y fundamentos juridicos en los que se
basa, no pudiendo reposar sobre fa mera declaracion de conocimiento, para asi permitir al destinatario
enfrentarse a ese acto administrative”- En este sentido, tales requisitos sole se concretan cuando la
admmmm Jén expresa las razones de hecho y de derecho en las que el acto administrativo
descanﬂ i i e o e e e R N B B I N T D i e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
||-|_|_-E|-P|_|_E-5[.|_-_|_ B T e e T E R L

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir. dichas limitaciones a la hora de considerar la
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos
derecho 8 CoOnSHEUIT LIMA MIAFCE, = ==== == e e et A AR SRS B R R AR o
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 476 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLYER",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* OT875/2015, SOLICITADA POR HANGAR 69 S.A,

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblice consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite 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 “FLYER" corresponde a una palabra en inglés. ¥
haciendo una investigacion mis adentrada en internet, sobre la traduccion tenemos que; “FLYER: volantes.
que a su vez significa; herramientas de marketing impreso, generalmente en tamarfio media carta, disefiados
para Pllbﬁfl’dﬁ'ﬂ' maﬂ'mr’.-e{-ﬂnﬁmjfa_"--1..n1.............-....-....--..-------------"--."..........-.....--..---....--..--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “FLYER" resulta genérica para el
servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién constituye la designacian
usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del
nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese
sentido, la solicitud de registro de marca “FLYER" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 5,
que textualmente describe: “Distingue Jos servicios de publicidad, gestién de negocios comerciales,
administracién comercial y trabajos de oficina” De ello se colige que, la solicitud de autos =i define al
servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones
previstas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas, ------=-==sssrazsas

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

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

Que, ahondando atn mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre Jos signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo sen, Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de lo
contranio, la marca serfa engafiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, orjgen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrd en su
conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia. Al concederse una marca
evacativa no se quita del dominio pablico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo $i se registrase una designacion descriptiva.™. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino fa categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto,” ----------rrrrszzzsas

Que, 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 qLe £ e5e
objeto” Tras el andlisis del caso de autos, tenemos que “FLYER" es una designack Afine
especificamente el servicio que comercializa, -----==-ssrmmmrmusrmm s it A

" "DERECHO DE MARCAS™ = [ange Ctamendi. % Ed_ CARA, Abeleda Perral, BHT = Pag, %
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 476 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR

LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FLYER",
CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 07875/2015, SOLICITADA POR HANGAR 69 S.A.

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 17 CONFIRMAR la Resolucién N 476 de fecha 20 de febrero de 2020, dictada por la
DII"E::'Liﬁr'I d“-' Harcas\_ -------------------------------------------------------------------------------

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro l:le la marca "FLYER®, clase 35, Acta
M*® O7875/2015, solicitada a nombre de HANGAR. 69 - :

ATL3®  NOTIFIQUESE -+-sssesrerormeressssnssspffiiose onsity
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 665 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TF TEA

FORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 010212005, SOLICITADA POR TEA FORTE, INC, —------ --
asuncién, 1 0 FCD 7000

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de TEA FORTE, INC,
contra la Resolucion N* 665 de fecha 03 de marzo de 2017, dictada por la Direccidn de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de TEA FORTE, INC., e
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucién N? 665 de fecha 03 de marzo de 2017, dictada
por Iz Direccitn de BARITaS, —— = casasmma e e s e L S S S A R A AT E AR S

Que, en fecha 10 de octubre de 2017 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apehv:lﬂm
|n1'e-|-pueqtn R R N R RN RN AN RN RS TS R

Que, en fecha 06 de abril de 2018, el representante convencional de TEA FORTE, INC. expresd
agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
24 dE D'E'h.leE de TN, s 0 0 B R RN TR RS EEEEEEETTEISSETTEEsETEsEmToes

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %...) Que, Ja denominacion “TF TEA
FORTE" solicitada por mi mandante NO ES UN SIGNO GENERICO. tal como errdneamente afirma ef
Director de Marcas. En efecto, una denominacion es generica, al decir del autor argentine forge Otamend,
cuando “se trata, como su nombre lo indica de designaciones que definen no directamente el objeto en
causa, sino la categoria, la especie o el genero a los que pertenece el objeto™ y el mismo autor nos
proporciona los siguientes ejemplos: “Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MAQUINA,
MUEBLE, ASIENTO. < Ver ;argf' Otamendi, Derecho de Marcas, l::.'umra Edicion Actualizada Jr Hmpfrada
Abeledo-Perrot (1995), Fﬂﬂ??f - e e A B A R St A e e cuivy

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

Que, la jurisprudencia y doctrina mis destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesana y cormientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje cormente. En ese sentido. a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “TF TEA FORTE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los producto,

uso medicinal, infusiones que consistan en té, hierbas, frutas, y especies o arom
combinacion de estos productos, excepto aquellos para uso medicinal™----q-------=--- S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 665 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 010212015, SOLICITADA POR TEA FORTE, INC, —--------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “TF TEA FORTE Y ETIQUETA"
resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacién “TF TEA FORTE Y ETIQUETA" no con sntu}e el nombre habitual con el que se designa a los
productos de la clase 30 del nomenclador internacional.-«sss s e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “TF TEA FORTE Y ETIQUETA" representa
una creacidn linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. ——--s=reesrms s e e cemae e s e e s A b e st s e

Que, esta combinacion estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como genérica 0 descripliva.---------==r-srssrmmmmms s e

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora solicitada con una
tipografia especial, aportando este elemento cierta distintividad a la marca,---===ssereeresemnanannmm e
marca solicitada

r'l.

lea Forte

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurnda se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
bésica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -------------===--

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccin considera que es un signo que posee
las caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse iggerté
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 665 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 01021/2015, SOLICITADA POR TEA FORTE, INC, —-------

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N* 665 de fecha 03 de marzo de 2017 dictada por la Direccion de
BABINCAS, —— e e e e e e e A S R A SR AR SRR R RS SR "

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los traimites de la solicitud de registro de la marca “TF TEA
FORTE Y ETIQUETA", clase 30, Acta N® 01021/2015, solicitada a nombre de TEA FORTE,
IMC.

Art32  NOTIFIQUESE. -----srsereesrmerreee g s
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DELAIIT;STM'JCMENELEIPED[EHTEDE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAPRICE", EXPEDIENTE 1141884,
SOLICITADA POR INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE NUTRICION E.L. PAPADOPOULOS S.A.------

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolucitn Nro. 862 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios
L]‘Eglmm'jrl T P ———

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2013 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N* 862 de fecha 16 de sepﬂemhm de 2013, dictada ]::nr
la Direccitn de Asuntos Marcanios Ll giosos. - esse s o

Quie, se observa el envio a Direccion General en fecha | de abril de 2014 donde se concede el recurso
interpuesto, y posteriormente siendo notificada la reconstitucidn del expediente al recurrente en fecha 1
T P

Que, en fecha 19 de febrero de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora, -------—--eseemmmmemecncaas
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos liigiosos se produciri
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado mng:in acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la tiltima actuacion”, =as SRl Ry

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la Glima actuacion del recurrente ha sido la
interposicidn del recurso de apelacién en fecha 29 de octubre de 2013, ---------r-mmmrmrmrermrm e e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la notificacion de
2da. Instancia sobre la reconstitucion del expediente, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses
establecido en la ley marcana, 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 transcurnido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. --------s--vreeereee

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicion en la solicitud
de registro de marca CAPRICE, Expediente N 1141884, clase 30, solicitada pﬂt’ INDUSTRIA DE GALLETAS Y
ARTICULOS DE NUTRICION E.I. PAPADOPOULDS §.A. ~--—--nremmmesmmmsemmemormersa e nmssmmanasaansstassssnasas

Art. 2¢ ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca CAPRICE, Expediente Nro.
1141884, clase 30, solicitada por INDUSTRIA DE GALLETAS ¥ ARTICULOS DE NUIRICION E.L
PAPADOPOULOS S.A.--——-- e e i,

Art3®  NOTIFIQUESE por cédula, —--rrrmrerrroseemroennenecaees
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CAPRICE", EXPEDIENTE 1141881, SOLICITADA
POR INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE NUTRICION E.L PAPADOPOULOS S.A

asuncion, 18 FEB 7%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra
la Resolucidn Nro. 863 de fecha 16 de sephemhre de 2013, dictada p-ur la Direccién de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;-- e

RESULTA:

Que. en fecha 29 de octubre de 2013 se presenta el representante convencional del solicitante
interpone recurso de apelacién contra la Resolucidén N* 863 de fecha 16 de septiembre de 2013, dictada por

la Direccién de Asuntos Marcarios LIEZIOs0s, «=-=ss e e

Que, se observa el envio a Direccidn General en fecha | de abril de 2014 donde se concede el recurso
interpuesto, y posteriormente siendo notificada la reconstitucién del expediente al recurrente en fecha |
O OCRIDIE de KB, ~-ccrerrrrrirririre e e e e e S S e e S a e E e S eSS Sa s LA R R REL A m ek s s

Que, en fecha 19 de febrero de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora. -« «-seseeemmmanniacanne.
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producird
de pleno derecho la caducidad de la instancia adm.lmmnva. si no se hubiere efectuado mngtm acto de
procedimiento a partir de los seis meses de la dltima actuacién”. wremereer. wrammmrnas “emeas

Que, la segunda instancia se activa con la concesidn del recurso de apelacion, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motvan a alzarse en apeiaciﬁﬂ_ e RV N e R e L e CR R, L SRR

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacién del recurrente ha sido la
interposicion del recurso de apelacion en fecha 29 de octubre de 2013, ---------- e e e

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora, desde la fecha de la notificacién de
2da. Instancia sobre la reconstitucién del expediente, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses
establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente, -----------------

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en la solicitud
de registro de marca CAPRICE, Expediente N® 1141881, 5]3;:_1&. solicitada p::rr INDUSTRIA DE GALLETAS Y
ARTICULOS DE NUTRICION E.l. PAPADOPOULODS S.A_=seassssnssssssnssssssssssassssssssssnsnssssssnssssssansssensnsen

Art. 22 ORDEMAR el archivo de la solicitud de registro de la marca CAPRICE, Expediente Nro. 1141881,
clase 30, solicitada por INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTICULOS DE NUTR :

Art.32  NOTIFIQUESE por cédula, —-----rr-rrrommsmrmnssmsn s snnsnenn s
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 145 DEFEEHAU‘J'I}E ENERO DE 2024 Y N° 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMERE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N® 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

. =
Asuncion, .? h ol Lol sl
L I | L

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ROADGET
BUSINESS PTE. LTD. contra la Resolucidn N* 145 de fecha 09 de enero de 2024, dictada por la Direccidn de

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de ROADGET
BUSINESS PTE. LTD., e interpone Recurso de Reconsideracion y de Apelacidn en subsidio en contra de la
Resolucidn N2 145 de fecha 09 de enero de 2024 dictada por la Direccidn de Marcas, —-------eomemeommcaaees

Que, por Resolucidn N* 2136 de fecha 13 de diciembre de 2024, la Direccidén de Marcas confirmé en
todas sus partes la Resolucién 145 de fecha 09 de enero de 2024, —--meecom e

Que, en fecha 13 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
apela{-lﬁn ]nte[‘pueﬁ‘tﬂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 17 de enero de 2025, el representante convencional de ROADGET BUSINESS PTE. LTD.
expresd agravios. Esta Direceidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
enfecha 28 de enern e 225, — oo R B R B R R W R

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2019-1965358 Denominacién SHEEN Clase 14 Registro 492130 Titular Casio Keisanki Kabushiki Kaisha {casio
Computer Co, Ltd. [[P]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes. no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los
consumidores.-, pm’ lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitadn.”-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () Debe tener en cuenta la Sefiora
Directora que la marca SHEIN es una marca notoria en el mercado ../.. ROADGET BUSINESS PTE. LTD., es la
legitima propietaria de SHEIN, una plataforma de compras en linea fundada en el afio 2012, que ofrece mis
de 20,000 estilos de indumentaria, incluyendo vestidos, tops, trajes de bafio, zapatos, accesornios, entre
otros. La empresa utiliza un sistema de cadena de suministro dgil conocido como “venta minorista en
tiempo real”, lo cual impulsa a su crecimiento de 10,000 empleados que atienden a 150 paises. ofreciende [a
mejor experiencia de compra online. De este modo, para satisfacer la demanda, han creado una cadena de
suministro totalmente digital que entrega productos a los clientes de todo el mundo de manera fluida y
ripida, utiizando un software propio para realizar un seguimiento de las ventas y comunicarse con sus
fibricas en tiempo real para realizar pedidos en lotes pequerios. Asi, a pesar de no tener tienda fisica
estable, SHEIN fue valorada durante una reciente ronda de financiacidn en 100.000 millones de dalares. Ha
conseguido este hito en tan solo 10 afios de vida. La ingente cantidad de descuentos de fa comparnia textil
online, gue ofrece ropa mucho mis barata que sus compebidores, principalmente a mujeres, atrae a
millones de compradoras (sdlo en EE. ULL la app de SHEIN tiene siete millones de usuarios activos aJ'mE.s
i Asimisma, el Solicitante presentd la solicitud de registro de la marca SHEIN en Paraguay; Marca §
Clase I8, S.n}acmad N® 2294803, Fecha de soffcitud D.I.-"H,.-'?ﬂi‘.a_' Marca Shein, Clase 25, thcrtud -
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N*° 145 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 Y N* 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMERE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N* 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
j]"![E'I:'P'LII‘.'E[L}. B o B0 5 -

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin, ello no necesariamente trae aparejado el resgo de confusion, toda vez
que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, jorge Otamendi sostiene que: “El derecho

marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo
(o T o e L S Rt S 3 e S

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 grifico y
fonético, asi como del aspecto idecldgico o conceptual. Ademés en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni muche menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las

mlmas:---—---rr----r------aa--l.-aa----—---—-----——--——-----— R e e Lt L L L L L L L T T T T T ee—
SHEIN Y ETIQUETA (solicitada), v
SHEEM {base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
i.l!'lIPI!'L'EiEII!'I visual muy [ ey 1

Que, al verificar la base de datos de la Institucion, se verifica que las solicitudes de la marca “SHEIN Y
ETIQUETA™ mencionadas en el escrito de fundamentacion del recurso a la fecha ya fueron concedidos, es
asi que la firma solicitante ya posee los siguientes registros de su marca *SHEIN Y ETIQUETA": Registro Nro.
585220 en la clase 35 para los Servicios de venta al por menor de ropa, calzado v accesorios de moda;
servicios de venta al por menor en linea de ropa, calzado y accesorios de moda; consultoria sobre ropa,
calzado y accesorios de moda; asesoramiento e informacion comercial sobre ropa, calzado y accesorios de
moda; Registro Nro. 585221 en la clase 25 para Prendas de vestir, a saber, camisas, camisetas, vestidos,
biusas, faldas, pantalones, jerseys, jersevs con capucha, sudaderas con capucha, cdrdigans, trajes, trajes de
vestir, trajes de sefiora, abrigos, chaquetas, chalecos, ropa interior, lenceria, vagueros, pantalones, trajes de
bario, mallas, polainas, cuellos, bufandas, medias, cinturones; sombreros y gorras; Registro Nro, 585222 en la
clase 18 para Bolsos; asas de maleta/ asas de valija, billeteras, carteras de bolsillo, mochilas, bolsos de mano,
baules de wviaje, estuches para llaves, bolsos de deporte*paraguas; imitaciones de cuero; carteras:
monederos; mochilas; maletas; bolsas de playa; bolsas de deporte para todo uso; bolsas para libros:
maletines de viaje de cuero; bolsas para la compra, a saber, bolsa para la compra de cuero, bolsa para la
compra de textil; bolsas para kits de viaje, a saber, maletines de viaje vendidos; bolsas de cuerda para la
compra, Registro Nro. 603429 en la clase 42 para los Servicios de Disefio de vestimenta; Disefio de
indumentaria; Disefio de artes grificas; Disefio industrial; Consultoria en tecnologia de la informacion (TI):
Diserio de embalajes; Consultoria en disefio de sitios web; Investigacidn cosmética; Programacién de
computadoras; Disefio de software informético; Consultorfa en disefio y desarrollo de hardware
informatico; Analisis de sistemas informaticos; Disefio de sistemas informiéticos; Creacion, mantenimiento
y alojamiento de sitios web de terceros; Suministro de motores de biisqueda para Internél- Creacisar
diseio de indices de informacién basados en sitios web para terceros [servicios de tecnologias de i
informacidn]. Si bien, en virtud del A 7* de la Ley de Marcas, el Sistema adoptada es el de U'!ddgﬂ‘_ :
solicitante ya posee derechos adquindos con la denominacion y etiqueta de autos, la misma
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 145 EI-E FECHA 09 DE ENERO DE 2024 ¥ N° 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SHEIN Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. sesesnsannas

una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la prntercmn de otra
VErsion de una marca QUE ¥a 1o pertenere. m e e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo *SHEEN" registrada para la glase 14, comprende: *Todos los articulos de la clase 14,
comprendiendose entre ellos metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o chapeados
(excetpo cuchilleria, tenedores v cucharas), joyeria, piedras preciosas, relojeria y otros instrumentos
cronamétricos”, mientras que la marca en tramite de registro "SHEIN Y ETIQUETA" solicita la cobertura
para los productos de la glase 14 “Articulos de joveria, bisuteria, collares, dijes, anillos, sortijas, pendientes,
aretes; pulseras, cierres [broches] para joyveria, cadenas [joyerial; piezas y accesorios para lo anterior”, Si
bien es cierto que las marcas se encuentran depositadas en la misma clase, esta Direccién considera
importante mencionar que la marca solicitada "SHEIN Y ETIQUETA" se encuentra concedida en la clase 35
para distinguir servicios relacionados a los productos que pretende amparar con la presente solicitud:
"Servicios de venta al por menor de [... [ accesorios de moda; servicios de venta al por menor en linea de |...]
accesorios de moda; consultoria sobre [...] accesorios de moda; asesoramiento e informacion comercial
sobre [...] accesorios de moda.” Como se puede observar de la cobertura sefialada, el solicitante ya posee
derechos adquindos sobre la marca solicitada para servicios relacionados a los productos de la clase 14
sobre los que pretende la protecciin. — -

Que, esta Direccion considera importante traer a colacion que la marca solicitada efectivamente goza
de notoriedad en el mercado, el consumidor promedio del sector reconoceri la marca “SHEIN Y
ETIQUETA", y la distinguira de la marca base de rechazo. De las instrumentales agregadas a autos se verifica
el registro extranjero en la misma clase, otro extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte
de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir su marca a nuestro pais. -

Que, adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta que combina una tipografia original, que
le aporta distintividad a nivel grifico, como se puede observar a continuacion, Esta etiqueta también forma
parte de los registros nacionales mencionados en pirrafos mas arriba: —------s-mrrereresm e e

marca solicitada

SHEIN

Que, en conclusidn, el signo solicitado podra coexstir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar [a resoluciin recurmida, = e e

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERIMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N* 145 de fecha 09 de enero de 2024 y N®
diciembre de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas. ---------v=-2

i e fecha 13de
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N" 145 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 ¥ N° 2136 DE
FECHA 13 DE DICIEMERE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHEIN Y ETIQUETA", C]..AEE 14, EXPEDIENTE N* 94804/2022,
SOLICITADA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. =—ssesssasananes

Art. 28 ORDENAR la prosecuciton de los tramites de la solicitud de registro de la marca “SHEIN Y
E'I'IQUETA' clase 14, Acta N® 94804/2022 solicitada a nombre dr_r ROADGET BUSINESS
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 647 DE FECHA. 01 DEAERIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 02773/2020, SOLICITADO POR SHENZHEN SONOFF
TECHMNOLOGIES CO.,, LTD.

i n LrY

i 2‘.‘
Asuncion, £ U

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SHENZHEN
SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD., contra la Resoluciém N® 647 de fecha 01 de abril de 2025, dictada pu:rr la
Dirscciin de Mapcag, ¥; = e e e e e e e et e

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril se presenta el representante convencional de SHENZHEN SOMNOFF
TECHNOLOGIES CO,, LTD e interpone recurso de ape]acmn contra la Resolucion N* 647 de fecha 01 de
abril de 2025, dictada por la Direccién de Marcas. - e Sy R e S e e e s

Que, por proveido de fecha 12 de junio de 2025 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de |un||:r de 2025. Por pmmdencta de fecha 26 de junio de 2025 esta
Direccion lama Amﬂﬁpﬂrﬂﬁfﬁﬂhﬂ E— L NS N SR ST USRS LN SR am——————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera ¥...) Que, habiéndose realizado la busqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2014-1401938,
Denominacién SONOS, Clase 9, Registro 492417, Titular Sonos, Inc. [US] Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de ;:.:-.r:.‘i:sa'r.’-n entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al Art. 6" de [a Ley

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: . JLa
marca SONOFF, propiedad de mi mandante Shenzhen SONOFF Technologies Co,, Ltd,, tiene un nombre
que reflefa su enfoque en la automatizacion del hogar inteligente. “Sonoff™ es una marca de fantasia, que
resufta de la combinacion de las palabras inglesas “Smart On-Off", que aluden a la capacidad de sus
dispositivos para contralar de manera inteligente el encendido y apagado de aparatos eléctricos™ /.
todavia podemos comparar los productos que las marcas contrapuestas comercializan y, conceptualmente,
ambas marcas no transmiten un mismo mensaje ni remiten a una misma idea, ni en su forma ni en su
contenido. Mientras que SONOFF se especializa en dispositivos inteligentes para el hogar, especialmente
conocidos por sus interruptores Wifi que permiten automatizar y controlar electrodomésticos de forma
remota, SONOS se enfoca exclusivamente en el desarrolio de sistemas de audio premium como altavoces
ﬂ'nfefl:g'énlﬂ y sistemas df sonido En'.’ﬂh’l?ntf No existe, por ta'nrcr. una coincidencia en la naturaleza,

término "SONOFF" no solo estd asociado con la marca solicitante, sino que también constituye el nombre
comercial de mi mandante: SHENZHEN SONOFF TECHNOLOGIES OO0, LTIV b -semnemmnssnnnnsssnnanannns

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
intE‘!‘PUEﬂﬂ. e e e e 0 R EER RS E RS ST emms s smes

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin a
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las iz is
comparten el inicio, la sintesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinEr~gR

.: .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 647 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EJI:PEDIENTE N* 0277312020, SOLICITADD POR SHENZHEN SONOFF
TECHNOLOGIES 00, LTD. ——=mseemsm e e oo emsna s rresssnmaneranaanssasans

sonoridad final, cumple un rol relevante, diferencia nitidamente ambos signos. En tal sentido, Jorge
Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no pmrege P.I"E'ﬁjr_‘.r.'j o particulas comunes cuando no
constituyen por si mismos ef Signo distRive. m -« - e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico y
fonético, asi como del aspecto ideclogico o conceptual. Ademés en su conjunto, deben ser tenidas en
CUETIER |28 Ol ETTUITRS, — e m s e o B B 1 e e

Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa
magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:---------==-=--sssererremsaaaa

SOMNOFF y etiqueta (solicitada), y
SONOS (base de rechazo)

Igualmente, al pronunciarlas suenan diferente, no dejan la misma impresion fonética. En cuanto al
plano conceptual, la marca solicita utiliza en su denominacion la union de elementos que hacen referencia
al encendido ¥ apagadﬂ_ e 0 8 e T R 0 5 i e

Que, la marca solicitada posee una etiqueta compuesta por la denominacion en tipografia especial
con la figura de ondas que inician en la parte superior de la *5”, esta figura de las ondas son cominmente
utilizadas en referencia a la conectividad por redes inalimbricas y hacen referencia directa a los productos
que la marca solicitada pretende identificar; aportando este elemento cierta distintividad a la marea. —-------

marca solicitada

5}])
Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no

necesariamente causardn confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impmgj&n visiial muy [ o =] | =

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “SONOS" registrada para la glase 9 comprende: *Altavoces de audio; altavoces:
altavoces inalimbricos interiores y exteriores; altavoces de gama media; altavoces de sonido envolvente;
ampiificadores de audio; receptores de audio; altavoces de agudos; repetidores de audio; barras de sonido;
recinfos acdsticos; estéreos; equipos de musica inalimbricos; reproductores de mp3; reproductores de
mpd; reproductores digitales de audio; reproducrores de contenidos multimedia: sistemas de audio;
sistemas digitales de musica; sistemas para home theater; sistemas de entretenimiento para el hogar;
sistemas inalimbricos de medios digitales; concentradores de medios digitales; receptores de medios
digitales; sistemas de sonido envolvente; equipo de audio y componentes de audio; equipos informiticos;
extensores inalimbricos de red. repetidores inalimbricos de red: programas de computadgras:
equipamientos informdticos, aparatos y programas para reproducir, organizar, transmitir, recibir, ye
descargar, entregar, grabar”; mientras que la marca en trimite de registro “SONQOFE" solicita la '1'*
para los productos especificos de la clase 9 "Todos Jos productos comprendidos en la Clase 9§ ""'ﬁ}
COMma ser circuitos impresos; tarjetas de circuitos impresos; conmutadores; conectores fefec‘tnn ,m —
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Resolucidn N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 647 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° DETHJEDEI] SOLICITADO POR SHENZHEN SONOFF

Art 22 ORDENAR la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de la marca
“"SONOFF Y ETIQUETA, clase 9, Acta N 02773/2020, solicitada a nombre de
SHENZHEN SONOFF TECHNOLOGIES CO.,, LTD.-- T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 647 DE FECHA 01 DEM-EI]-D‘E 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SONOFF Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N* 027732020, SOLICITADO POR SHENEHEN SONOFF
TECHNOLOGIES CO., LTD.

de empalme [electricidad] / cajas de conexion; aparatos eléctricos de control / aparatos eléctricos de
regulacidn; interruptores [/ peras eléctricas [interruptores]; disyuntores / cortacircuitos; empalmes
eléctricos / acoplamientos eléctricos; temporizadores que no sean artfcwlos de relojeria; reguladores de luz
eléctricos / vanadores de luz eléctricos; bornes de presion [electricidad]; adaptadores eléctricos; aparatos
de control remoto; aparatos electrodindmicos para el control remoto de seriales; aparatos de radio /
aparatos de T.5.H.relofes inteligentes; tarjetas de circuitos mtegmdusftaqe-tas mtefrgenres temacorrientes,
enchufes y otros contactos eléctricos [conexiones eléctricas]. —-----=--- SEeemamessrsssssssssssssssssssssssess

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 presentacidn de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, ¢l
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccién a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada. Si bien las marcas comparten la misma clase
del nomenclador, ambas se encuentran limitadas a los productos mencionados precedentemente, que son
claramente djgnngujhfeg T B e e e e e e e e e i s e o e e e

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio™ que: “Para
apreciar la posibilidad de confusién no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, [a impresion general v los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte elementos en comin, no necesariamente causaran
confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan
una impresion diferente a nivel visual, fonético y conceptual, que aleja toda posibilidad de que exista una
confusion entre dichas Marcas, — o e

Que. resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita "SONOFF Y
ETIQUETA", constituye a su vez parte de la razén social de la firma solicitante, SHENZHEN SONOFF
TECHNOLOGIES CO.. LTD,, es decir, que la marca solicitada se identifica con la razon social que presenta la
firma propietania. A ese respecto, se sefiala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso piblico. En ese sentido,
estanda incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no
podria existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre
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Que, en conclusion, el signo solicitado podri coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracteristicas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolucion recurrida. <«

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 647 de fecha 01 de abril de 2025 dlctada pur la Direccidn
de Marcas. --—--—--r--ermrrmmr et s e e s s e -

' BREUER M Pedro C. Tratada de marcas de Gibaca ¥ de comercin Editorial Roluns Buenos Aires, 1968




DERECCION MACIONAL DE

PROPIEDAD .5 GOBIERNO b PARAG Al
EE;I;E.I;ECTUAL PARAGUAY REKUAI

o 007 6

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 574 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ORIENTAL
CHINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 02592/2018, SOLICITADA POR ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
"OLA"SA,

Asuncién, ] 7 FEE U0

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de ORIENTAL
INDUSTRIA ALIMENTICIA "0.1LA." 5.A. contra la Resolucién N° 574 de fecha 25 de j ]umn de 2019, dictada pn:n'
T o T L T T

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de ORIENTAL
INDUSTRIA ALIMENTICIA "O.LA." S.A., e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N#
574 de fecha 25 de junio de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, --------c-eeeseesrr oo cansaane

Que, en fecha 05 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
|ﬂtE‘l’PUE5ﬂ] o R e

Que, en fecha 09 de mayo de 2025 el representante convencional de ORIENTAL INDUSTRIA
ALIMENTICIA "O.LA." 5.A. expresd agravios. Esta Direccidn tiene pnr presentada la e:tpresmh de agnuns ¥
llama autos para resolver en fecha 16 de mayo de 2025, soree e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: ... ) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Direccion considera que fa misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. a) ... Aquellos signos que puedan inducir
al enganio o confusion respecto de la procedencia.” En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" —---+--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (. Ma marca selicitada, "ORIENTAL
CHING", es un signo que posee suficiente distintividad y clandad conceptual, siendo ficilmente
reconocible por el caonsumidor. Su configuracion verbal y conceptual no induce a error respecto del origen
geogrifico, ya que no se trata de una indicacion de procedencia en sentido estricto, sino de una marca de
fantasia o evecativa con fines identificatorios y comerciales El término *ORIENTAL" tiene una funcidn clave
en la marca ya que es el elemento distintivo principal. La marca "ORIENTAL CHINO™ no pretende ser un
nombre descriptivo de origen, sine una marca evocativa que apela a una imagen general relacionada con el
oriente o estilo asiatico, sin hacer referencia directa a la procedencia de un producto. Asi, el consumidor
entenderd que la marca tiene una identidad participar vinculada con el concepto de “oriental”, pero no con
la procedencia estricta de China /.. A tal forma de demostrar que la palabra Chino es comiinmente
utilizado en diversos sectores, adjuntamos un cuadro con registros concedidos por fa DINAPI que
contienen dicho término: /.. Clase 35, EL PALACIO CHINO ./ Clase 35, CHINO-LA FUSION ORIENTAL
i Clase 43, CHINO-LA FUSION ORIENTAL, ../.. Clase 35 RESTAURANT CHINO PARAISO ... Clase 43,
RESTAURANT CHINO PARAISO .../.. Cabe agregar que, mi mandante ya cuenta con registras concedidos en
FParaguay en distintas clases que incluyen el término "ORIENTAL" tal como se muestra en el cuadro de
abajo, lo que confirma que dicha denominacién ha sido considerada previamente distintiva y registrable
por la misma autoridad marcaria. ../.. ORIENTAL CHAUFA, Clase 30, N° de Registro 489529; ORIENTAL DE
IDEAS ORIENTAL 5.C.C., Clase 30, N* de registro 483002; OIA ORIENTAL, Clase 32, N* de registro 571260);
OIA ORIENTAL, Clase 5, N* de registro 600572; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL, Clase 29, N* de rEis'tm
506390; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL, Clase 30, N* de registro 506391 _./.. Es rejevarite dgs
término "ORIENTAL" no solo estd asociado con la marca solicitante, sino que tambyén const
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 574 DE FECHA 25 DE]'U'HI]C! DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ORIENTAL
CHINO"®, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 02592/2018, SOLICITADA POR ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
"O.LA"SA.

Que, la marca solicitada fue rechazada por el A-quo en razén a lo dispuesto en el Articulo 2 inciso a)
de la Ley 1294/98 De Marcas, que dispone, especificamente respecto a: “No pedrin registrarse como
marcas: a) los signos o medios distintivos ./ y aquellos gue pudieren inducir a mganu o confusion
respecto a la procedencia ../... de los productos o servicios de gue se tratef.. )" —----=----mr-smmmrremmnr e e

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

En ese sentido, al realizar el estudio de la denominacion cuye registro se solicita “ORIENTAL CHINO™
para identificar todos los productos de la clase 30, que comprende principalmente los productos
alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en
CcOnserva para su consumo, asi como los aditives para realzar el sabor de los alimentos, esta Direccion
considera que la misma no inducird a error al sector del pablico consumidor pertinente respecto al origen
o procedencia de los mismos, el consumidor promedio podrd identificar que el producto identificado
pretende dar una idea respecto al tipo de alimento o sector gastrondmico, en el caso que nos ocupa el
sector gastrondmico de los paises orientales, en el cual predomina la utilizacién de arroz, fideo, verduras,
PESCAUD, mm=rrrsmssrssmssrssestrsa s s s s e e e e s S Ra SRR s s s s

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro *ORIENTAL CHINO™ representa una
creacién linglistica distintiva. Esta singularidad emana de la articulacidn de los elementos visuales,
fonéticos e idealogicos que trascienden su significado individual paﬁ adguinr una identidad marcaria
robnista ¥ e O e e e e e e

Que, esta combinacidn estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en
el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos
doctrinales para ser clasificada como descriptiva o alusiva de la procedencia u origen del producto, «-«s-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular._./.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles, El argumento
en el que se basa esta afirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas, Esto hace gue el
bitular de una marca evocativa deba a::‘eprar, @ na pueda impedir que ofras marcas evoquen también las
mismas propiedades o caracteristicas. ™-------===-=r=rr b e e e s

Que, resulta importante destacar que la denominacién cuyo registro se solicita *ORIENTAL CHINO",
constituye a su vez parte de la razon social de la firma solicitante, ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
"OLA" 5.A; es dear, que la marca solicitada se identifica con la razén social que presenta la firma
propietaria. A ese respecto, se sefiala que la ley marcana protege al nombre comercial, constituyendo
propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso plblico. En entico,
estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la f‘ 8, MO
podria existir mala fe por parte de la misma, —-----—----srme ey

! Direcoiin Mackonal de Fropledad Inislectual (2025). Clasficacion de Niza. ol
futges: e, s gov oy o adiv Nipropiedsd-ndusirislimarces/closificaconnica Fstage=Stage
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 574 DE FECI-IA 25 DFTUN]D DE 2019 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ORIENTAL
CHINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 02592/2018, SOLICITADA POR ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA
"O.LA"SA

Que, de igual manera, es importante destacar que en la base de datos del sistema informatico de la
Institucidén se verifican los registros nacionales alegados por el recurrente y que poseen en su
denominacion el vocablo ORIENTAL, en diversas clases, incluida la clase 30: ORIENTAL CHAUFA, Registro
N® 489529 en la clase 30; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL 5.C.C.. Registro N® 483002 en la clase 30; OlA
ORIENTAL, Registro N® 571260 en la clase 32; OIA ORIENTAL, Registro N*® 600572 en la clase 5; ORIENTAL
DE IDEAS ORIENTAL, Registro N° 506390 en la clase 2%; ORIENTAL DE IDEAS ORIENTAL, Registro N*
506391 en la clase 30. Extremo que demuestra que el solicitante ya posee derechos adquiridos con la
denominacion ORIENTAL, por lo que la solicitud en curso, senn:l!]amente. prﬂende la prmec::lnn de otra
version de una marca que ya le pertenece hace varios afios, —-

Que, igualmente, se verifican en la base de datos del sistema informatico de la Institucién que existen
registros de marcas en diversas clases que utilizan el vocablo CHINO como parte de su denominacion:
CHINO-LA FUSION ORIENTAL, Registro N® 534323 en la clase 43; CHINO-LA FUSION ORIENTAL, Registro
N® 534324 en la clase 35, RESTAURANT CHINO PARAISO Registro N® 52114% en la clase 35; CHINO'S, Registro
N® 509473 en la clase 25; RESTAURANT CHINO PARAISO Registro N* 493138 en la clase 43. En ese sentido, la
Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de
Objetividad: "Las autoridades administrativas deberan actuar sin ninguna discriminacion hacia los
administrados, tanto en la substanciacién del procedimiento como en las decisiones que adopte,
otorgindoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..”, esta dependencia considera que
la marca solicitada también podra coexistir en el mercado sin inducir al consumidor pertinente en error o
confusién respecto a la procedencia u origen de sus productos, —-«-me e

Que, esta Direccin estima que el piblico consumidor del sector gastrondmico podra apreciar que la
presente solicitud evoca clertas caracteristicas referentes a los productos alimenticios que pretende
T T TR

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 574 de fecha 25 de junio de 2019 dictada p::rr la Direccion de
S, — e e o e o o

Art, 22 ORDENAR la prosecucién de los tramites de la solicitud de registro de la marca
*ORIENTAL CHINO", clase 30, Acta N® DES‘?EHG[E solicitada @ nombre de ORIENTAL
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 413 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 Y N® 576
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONAMORE Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N*
1084532022, SOLICITADO POR MARCIA ANTONELLA COLUCHI AGUAYOQ.

" A

Asuncion, I J' Ii'-

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MARCLA
ANTONELLA COLUCHI AGUAYO contra la Resolucidn N 413 de 16 de febrero de 2024, dictada p::-r la
DAreccion de MarCas, ) -------r===sresms e s et -

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de MARCIA
ANTONELLA COLUCHI AGUAYO e interpone recurso de reconsideracidn y apelacion en subsidio en
contra de la Resolucién N® 413 de 16 de febrero de 2024, dictada por la Direccidén de Marcas, ---------------=---

Que, por Resolucidn N* 576 de fecha 20 de marzo de 2025, la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N° 413 de 16 de febrero de 2024, — - —cmemmmm i e

Que, en fecha 21 de julio de 2025 fue dictada la prnwdenm: que concedio el recurso de apelacion
I L BTPALEEE, w=rmremrmems mmmrres s e pr s e e e e e A e e e e S R S e e e

Que, en fecha 25 de julio de 2025, el representante convencional de MARCIA ANTONELLA COLUCHI
AGUAYO exprest agravios. Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resn..l'l.ler Ben 'I'-El:ha al "_EE- agﬂstﬂ. de . i 4 T LT L T P T

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurmda considera ..) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2017-1722838
Denominacidn: CONAMORE, Clase 25, Registro 463253, Titular: Zhejiang Kaida Imp.&exp.trade Co. ltd [CN].
Comentanio: Que las denominaciones son idénticas, muy semefantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los mnsumidﬂrf's. por la que de
conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado. ™ S eemnasssnsnssssssssnsene

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: %...) EN
PRIMER LUGAR, mi representada se siente agraviada contra dichas resoluciones ya que considera que al
analizar ambas marcas se evidencia que el criterio utilizado no reiine los presupuestos del Art. 6 de la Ley
1294/98, porgue si bien ambas denominaciones cuentan con clertos caracteres en comin y se encuentran
en la misma clase, ESTAMOS HABLANDO DE PRODUCTOS TOTALMENTE DISTINTOS QUE MAL PODRIAN
PRESTARSE A UNA CONFUSION AL PUBLICO /.. aqui estamos ante una marca que JAMAS PODRIA
CONFUNDIRSE, ya que son claramente distinguibles, por los mismos productos qgue venden en el mercado,
famdis se podria confundir, porque los productos que mi mandante pretende proteger VAN DIRIGIDOS A
LA MUJER, mientras que la marca registra, VA DIRIGIDA A DEPORTISTAS /.. Como se puede dilucidar,
can la marca solicitada por mi representada, la misma salicita la proteccian de varios productos propios de
la ‘mujer como ser Frend.:rs de vestir, carteras, bm‘sus zapatos para la mujer ¥ accesorios ¢ zeneral,
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 413 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 Y N* 576
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONAMORE Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N*
108453/2022, SOLICITADO POR MARCIA ANTONELLA COLUCHI AGUAYO,

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
g Y SOt

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos
como el derecho a cONSTITUIr UNa MArCa. «==ssssmmam e s s s s s o st e mn e e m e m e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico v
fonético, asi como del aspecto ideologico o concepiual, ------—--srrmrr s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “CONAMORE
¥ ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca *CONAMORE Y ETIQUETA", se¢ evidencia que la marca
base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la
denominacion solicitada *CONAMORE" es idéntica a la marca registrada "“CONAMORE", como se puede
APreCiaAr A OO U Y = e r e e s

CONAMORE (solicitada)
COMAMORE {marca base de rechaza)

Que, esta igualdad denominativa trae aparejado que la pronunciacién de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe identidad fonEtica, — === =rerrremreer e

(ue, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “CONAMORE Y
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastacion de las
denominaciones en su conjunto se verifica que no existen elementos diferenciadores entre si, v que de las
semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas podria causar confusidn en el piblico consumidor. - ---es e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 25. En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el andlisis relativo a la
cobertura de  productos, vemos que la solicitante *CONAMORE Y ETIQUETA® pretende cubrir los
productos: “prendas de vestir para la mujer, carteras, bolsos, zapatos, bisuteria y accesorios en general”
comprendidos en la clase 25, mientras que la marca base de rechazo “CONAMORE Y ETIQUETA® con
registro N° 463253 cubre los productos: " Zapatos” comprendidos en la clase 25, —---—-rssresassssccceeeenne.

(Que, conviene mencionar lo sefialado en el Matenal: “Directrices para el Examen de Marcas en
Faraguay” aprobado por Resolucién DINAPI N* 259/2025: "La doble identidad ocurre cuando la marca
contenida en una solicitud de registro es idéntica a una marca anterior que pertenece a oteo titula :
productos o servicios especificados en dicha solicitud también son idénticos a los pmduc‘mf &
especificados para la marca anterior. Esto significa que existe identidad tanto respecto a las ma
marcas son idénticas) como respecto a los productos o servicios cubiertos por esas rrai

i
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POR LA CUAL S5E CONFIRMAN LAS RESOLUCIONMES N® 413 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 Y N* 576
DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CONAMORE Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N*
108453/2022, SOLICITADO POR MARCIA ANTONELLA COLUCHI AGUAYO.

algunos de los productos o servicios especificados son idénticos™ En el caso que nos ocupa tenemos que
en cuanto al signo distintivo: las denomipaciones sop idénticas: en cuanto a la cobertura: la marca anterior
ampara: Zapatos v la marca solicitada: “prendas de vesﬂrpdm la mUjE.r‘ carteras, bolsos, Zapatos, -'Jr:u!rnay
SECESOTOR B PR, s e e e e e e e e e e e A e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores y que identifican productos distintos, sin embargo,
tras el cotejo y andlisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no
simultinea, vemos que el resultade que arroja la visién en conjunto demuestra que si existe posibilidad de
confusion entre las marcas en pugna. En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de la marca “CONAMORE Y ETIQUETA® no podrd coexistir con la marca base de
rechazo "CONMAMORE Y ETIQUETA", con la cual presenta mis semejanzas que diferencias, mixime
considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -« eemmm o

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

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 413 de fecha 16 de febrero de 2024 y N* 576 de
fecha 20 de marzo de 2025, dictadas por la Direccién de Marcas. - e

Art. 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CONAMORE Y
ETIQUETA"®, clase 25, Acta N* 108453/2022, solicitada a nombre de MARCIA

Art. 32 Ngnp‘_[qus_gﬁ ...........................................

! Dhreeckin Paciomal de Proprcdied Fatelociial (005) | henivir Soror nt v ale Alarar e Pasamwen
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1399 DE FEEHA 30 DEAGDSTI} DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *"RIVERS Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 628442022, SOLICITADO POR JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ. —-

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de JUAN GABRIEL
RIOS MARTINEZ contra la Resolucidn N* 1399 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada |:H:-r la Direccién de
VLAICAS, 7} -o- e rmm e eSS h S S S s

RESULTA: 7 ] FEB 7076

Que, en fecha 04 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de JUAN GABRIEL RIOS
MARTINEZ e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucion N* 1399 de fecha 30 de agﬂﬂu de
2023, dictada por la Direccion de Marcas, — - -----r-m-ommmm e

Que, en fecha 07 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
interpuesrﬂl.-__.-..__....-.__-..-__.-..__..-..__..-_..-.._-..-...-.._a..-...-._.-...._a.“.......uu....--u...-----.----------u-----"---

Que, en fecha 18 de julio de 2024, el representante convencional de JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ
exprest agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresitn de agravios y llama autos para resolver
en fecha 22 de julio de 2024, —----—--—-—-momsmsesmsarssmmsmessmssmsnnrasssn s mnsasssss s e s e ns s s et e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn recurrida considera () Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2015-165109%
Denominacion: RIVER SPORT, Clase 18, Registro 461837, Titular: Societal S.a. [PA[: Expediente: 2016-1651103
Denominacién: RIVER SPORT. Clase 25, Registro 462344, Titular: Societal 5.a. [PA]. Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma
clase y clase relacionada, sin crear riesgo de confusicn entre los consumidores, pﬂn'ﬂ que de conformidad
al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado. ™ rerrrem e S e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: 5. }En
primer lugar, durante el plazo de sesenta dias hibiles fijados por la ley a partir de la publicacién por tres
dias consecutivos en un diario de gran circulacion, no ha surgido oposicién alguna por parte de terceros
'~ En segundo lugar, podemos percatarnos que la denominacidn que deseo registrar es una marca
expresada en idioma inglés, que en su traduccidn al espaiol significa “RIOS", fo cual no solo es el
significado de mi apellido traducide, sino que ademds guarda sus diferencias con la denominacién “RIVER
SPORT" o deportes de rio, en espariol. Es asi que no solo encontramos una diferencia en Jo que respecta a
lo denominative y sus significados, sino gue ademds mi solicitud de marca mixta srpasee un disefio ﬂngma.l'
e innovador que fa caracteriza e individualiza ante terceros(... ) -« «-ceemr e e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
PRBTPRIBENN, oo e e b e s e S e e e e i e b s a e s i e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N" 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacidn marcaria, ciertas
rnstricrjmws para el reglstm de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la h::-ra de considerar la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1399 DE FECHA 30 EJEJ&GGSTD DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVERS Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N* 62844/2022, SOLICITADO POR JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ., ~-

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 grifico y
fonético, asl como del aspecto idealégico o conceptual. --- -

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo *RIVER
SPORT" y la solicitud de registro de la marca *RIVERS Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del
rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominacién
solicitada “RIVERS" es muy semqantu a la marca rPngS[ﬁdi *RIVER SPORT", como se puech: aprec;ar a
Eunllnuaftun S 1 1 8t o e e e e

RIVERS {solicitada)
RIVER SPORT {marca base de rechaza)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciacion de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en la marca base de
rechazo es "RIVER", que es el término en comin con la solicitada en autos. Por ello, al visualizarlas o
pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud, --------=--ssrsemamrmrnnnnenns

Qque, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada “RIVERS Y
ETIQUETA®, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastacion de las
denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre si, y
que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion auditiva que
generan ambas podria causar confusion en el piblico consuMIdor.---—--=----=srsrmrrm s

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 25. lgualmente, la marca base del rechazo también se encuentra registrada en la clase 18 del
nomenclador oficial. En ese sentido, contribuye hacer mencién de lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley
1294/98, el cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos
0 servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de
AS0CIACION CON esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el andlisis
relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante “RIVERS Y ETIQUETA”" pretende cubrir todos
los productos de la clage 25 del nomenclador internacional, ja clase 25 comprende principalmente las
prendas de vestir, el calzado y Jos articulos de sombrererfa para personas.’; mientras que la marca base de
rechazo "RIVER SPORT" con registros N* 462344 y 461837 cubre los productos: “fndumentaria deportiva®
comprendido en la clase 25, y “Bolsas de campamento® comprendidas en la clase 18, respectivamente, —----

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPL N* 259/2025: “La mayoria de fos casos de conflicto
entre marcas no son por una situacidn de doble identidad sino por fa ocurrencia de algin grado de
simifitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un andlisis mds detenido. En estos
casos, la objecion al registro de una marca se basara en el principio del riesgo de confusién.  Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacidn con los productos
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector perifiente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusidn cualquier suposicion o percepeif -_; e
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, log [

' Direccidn Macional de Propiedad Intelectual (2025 Clasificacsdn de Niza, 12 edicitn, versidn 2025 CLASIFICACKIN DE MIZA, - 132 gg';.r.h
sargon 035 Obssrvacicnes geneales
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1399 DE FECHA EGD_EAGBSTGDE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVERS Y
ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 62844/2022, SOLICITADO POR JUAN GABRIEL RIOS MARTINEZ. —-

dichas marcas o el origen comercial de los productas y servicios designados por las marcas, cuando dicho
Fj'n;_'u}u ©ry rﬂd‘hdd'd e l.'.t'f.!.'fl':'."" L L L L R L L T T T e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "RIVERS Y
ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo *RIVER SPORT", con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias, miaxime considerando la naturaleza de los productos por ambas
R O~ e e e et et e il iyt e e

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 1399 de fecha 30 de agosto de 2023, dictada p:}r la

Direc[_!nn l.']E Marcas. - R EEE T IR EETEEEEETEIEEEEEEEEEEEEEETrSSEmTESsssmmTEmEmmmssmmeEm e

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "RIVERS Y ETIQUETA”,
clase 25, Acta N° 62844/2022, solicitada a nombre de JUAN GABRIEL RIOS
MARTINEZ.

Art3  NOTIFIQUESE - -somsmemsmssnssmssasisanmasns

* Dawreoci b Macioeal de Propsedad Inselecrual, (20025 Dirvrer fare of [vaser de Marar s Ppaar,
Luitprns sl inap pecpn . el e ppcebial chusal e e rcinices
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2000 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MAN Y
ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N* 29622/2024, A NOMERE DE MAN MARKEN GMBH, —----------- i

Asuncién, 7 7 FEE 707%
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de MAN

MARKEN GMBH en contra de la Resolucitn N° 2000 de fecha 26 de julio de 2025 dictada pnr la Direccion
deMan-:aE ¥ B 0ttt 0 R L D e e e

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de MAN
MARKEN GMBH e interpone Recurso de hpclacuﬁn en contra de la Resolucién N® 2000 de fecha 26 de ]ulln
de 2025 dictada por la Direccién de Marcas.-- e 8 2 R e e

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
APEEaCian IDEEPREEE, - meeees s e ss s et s e s ran sl S te s b vtan s Su s et L e s S s s s e it

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 el representante convencional de MAN MARKEN GMBH expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
20 de octubre de 2025, — - o e a e s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién N* 2000 de fecha 26 de julio de 2025 considera: ..) Que, habiéndose realizado fa
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
2016-1645634, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 431597, Titular Mann+hummel Gmbh [DE]
2016-1668305, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 434402, Titular Mann+humme! Gmbh [DE];
2007-1701833, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro, 438563, Titular Mann+hummel Gmbh [DEJ;
2019-19101642, MANN FILTER, Clase 7, Registro Nro. 503202 Titular Mann+hummel Gmbh [DE]
2020-2017516, MANN FILTER, Clase 7. Registro Nro. 530828, Titular Mann+humme! Gmbh [DE].
Comentario: Que fas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumideres.-, por lo clrue de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.”----------=---s-smemeeeeenaees

Que, entre ofros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: .. )Que, un punto impartante a
destacar es que mi representada, la firma MAN Marken GmbH, ha llegado a un acuerdo con la titular de fa
marca base del presente rechazo, la firma MANN + HUMMEL GMBH, con la cual estin llevando adelante fa
firma de una Carta de Consentimiento de Marcas, documento en el cual hace expresa mencidén del
consentimiento otorgado a favor de mi comitente, para que el mismo solicite y obtenga el registro de la
marca "MAN" y etiqueta en la clase 07 ../.. Cabe resaltar que la marca "MAN”y etiqueta, es no solamente el
signo marcario de mi representada, fa firma MAN Marken GmbH, sino también forma parte esencial de su
NOMBRE COMERCIAL ../.. Ademis, también es importante mencionar que esta Administracion ya ha
concedido a favor de mi mandante el Rrg:sn'ﬂ No. 604.333 de fecha 07 de abril de 2025, pam la misma marca

MAN"y-etigueta, an fa clase O () = e e e s e

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las du mentaciohes
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2000 DE FE':I'Ll’L 26 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAN Y
ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N* 29622/2024, A NOMBRE DE MAN MARKEN GMBH. —-=-scssesees —_—

firma MANN+HUMMEL GmbH < Mitular de los Registros Nos, 530.828, 503,202, 43].597, 434,402 y 438,563,
de la marca "MANN FILTER" y etiqueta, todas en la clase internacional 07, en Paraguay, por este medio
otorge un consentimiento para que la firma MAN Marken GmbH, domicifiada en Dachauer Strasse 667
80995 Munich, Alemania, solicite v obtenga el registro de la marca "MAN" y etiqueta, Actas Nos. 29615/2024
¥ 29622/2024, en las clases O7 y 35, en Paraguay, en base a la coexistencia pacifica existente entre ambas
marcas de manera internacional dentro def rubro, a fin de que pueda coexistir con los Registros Nros.
530.828, 503202, 431.597, 434,402 y 438563 de |z marca "MANN FILTER" _}r er:quf'ta. todos ellos en la Clase 07,
o T O e R R — e e

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado v traducido,
reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. --------se-ecsceuee

Que, ante estas circunstancias, esta Direccidn General no ve impedimentos en autorizar el registro de
la marca solicitada y que la misma coexista con ¢l antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han
acordado la presencia de las mismas en el mercado local. — - mrmmmrmee e

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca "MAN" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N* 1294/98, habiéndose
demostradoe la coexistencia pacifica de las marcas arnba referidas, respetando el acuerdo al que han
arribado las firmas titulares; esta Direccién considera que existen suficientes argumentos para revocar la

FERO T I DBCUITTLELE i v st i i i e g e S e e e e e T
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N* 2000 de fecha 26 de pu]m de 2025 dictada pnr la
Direccion de Marcas. -« e st e

Art. 29 ORDENAR la prosecucidn de tramites de la solicitud de registro de la
clase 07, Expediente, N® 29622/2024, solicitadaan

arca "MAN",

A3 NOTIFIQUESE, «--resssmsmmssnsssas oo pfmgains
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA cmuctmn DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “"RACECAN", EXPEDIENTE 936673,
SOLICTTADA POR CECILIO PERALTA ZARZA -

Asuncién, J | FEB

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucion Nro. 48 de fecha 9 de marzo de 2012, dictada p-c:r la Direccion de Asuntos Marcarios
L]TIEID'EUE ¥i== LR S —————

RESULTA:

Que, en fecha 28 de marzo de 2012 se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N° 48 de fecha 9 de marzo de 2012, dictada por la

Direccion de Asuntos Marcanos LiEIgiosos. -«

Que. por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por céduia.”en fecha 5 de octubre de 2012, ceereessemiinimnmn

Que, en fecha 9 de octubre de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria, <=--ooeemrmm e
CONSIDERANDO:

Que, el Art, 56 de la Ley N 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se producirs
de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado nmgun acto de
procedimiento a partir de los seis meses de fa dltima actuacicn”. et e e ————

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

Que. analizando el expediente a la vista, se tiene que la ultima actuacion del recurrente ha sido la

interposicién del recurso de rebeldia en fecha ]2 de octubre de 2005, --+--rresrrrssermsmssesmsmsmssmemnnnnns

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisiéon de la
providencia que autoriza a acusar la rebeldia llamandose a autos para resolver en fecha 12 de octubre de
2015, ha transcurridoe con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie
impulso procesal por parte del recurrente, - e e

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

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicidn en
la solicitud de registro de marca RACECAN, Expedu:nte- WELET Y ER ;J,ug_i, solicitada
por CECILIO PERALTA ZARZA.. e e s

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud gistro de marca
RACECAN. Expediente N® 936673, clase 5, solicitada por CECILIO PBRALTA ZAR

Art. 32 NOTIFIQUESE por céédula, ---=-=rs-srreemmmsmmmsaransrmmsseas



