DIRECCIOM NACIOMAL DE

.4 PROPIEDAD .y GOBIERNO nei | PARAGUAI
INTELECTUAL (; PARA(‘UAY REKUAI
Resolucion N /

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1090 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AO PO’
CUELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA®, CLASE 25, EXPEDIENTE N* 43080/2013, A NOMBRE DE FENIX
SA . :

Asuncion, n T B e

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de FENIX S.A. en
contra de la Resolucidn N* 1090 de fecha 18 de agosto de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, yi--------- -

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de FENIX SA. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucién N? 1090 de fecha 18 de agosto de 2015, dictada
Pﬂr!ﬂ e ceir e MR - e s, e

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la prnwrl:-nna que concedio el recurso de apelacion
mterpuestn e e e e e B S B B B B L B 8 8 S 5

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, el representante convencional de FENIX S.A. expresd agravios:
Esta Direccion tiene pﬂr contestada la expresion de agrimcrs :|.' llama autos para resolver en fecha 31 de
agﬂ;[ﬂd[_ﬁ 2022, - e e e e R B B 5 -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (.} Que habvéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MARTEL",
registrada con el mimero 314461 en fecha 08 de agosto de 2008 a favor de MARIA CECILIA FADUL DE
ALTIERI, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, ho podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por fo
que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. " «ooveeremeen.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “_.) Que mi mandante ha solicitado
el registro de la marca “AO PO'T CUELLO PERFECTO MARTEL" y ETIQUETA, para distinguir; “TODOS" de la
clase 25, bajo Acta No. 13/43080 de fecha 20 de setiembre de 2013, Que, sobre el particular, informamos que
en fecha 7 de Agosto de 2017, bajo Acta no. 17/54693, se ha solicitado la transferencia en el Registro No.
F14.461 de fa marca: "MARTEL" de MARIA CECILIA FADUL DE ALTIER! a FENIX S5.A., tomdndose nota en la
base de datos en fecha 22 de Setiembre de 2017. Que, en consecuencia, fa firma FENIX S.A. es la actual
propietaria del Registro de la marca "MARTEL" y soficitante de la marca “MARTEL CLASSIC" y Etiqueta,
seguin consta en la base de datos de la Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual ()7, —-—=rrermsermmmmmmne

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

Que, en primer lugar, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, se verifica en el sistema
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1090 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AD PO1
CUELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N® 43080/2013, A NOMBRE DE FENIX
S A T3

pertenecen a la misma persona juridica, lo cual se puede verificar en el sistema informatico de la

T ——————

(T8 L0 T T T SRR SRPEPPT PR R S S AR

Que, dicho esto, nos resulta légico suponer que ambas marcas "MARTEL® (marca base de rechazo) y
*AO0 POl CUELLO PERFECTO MARTEL" (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,
propiedad del mismo titular y que si permiimos la coexistencia de las mismas, no existe nesgo de
confusién alguno, ni mucho Menos perjuicio Para suU Propietario, -« - s s e

No obstante, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para
distinguir productos o servicios v en la propia legislacion marcania se encuentran reguladas ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas himitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derechio 2 CONSEITUIE LUTIE FTEEFE D, === m e o sn s mm s s o s s i e e o0 mm e o om0 e o o 0 o o e

Asimismo, el articulo 29 inciso k), de la misma ley establece claramente como causal de
wregistrabilidad para la constitucion de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicacion
geogrifica. Este inciso fue modificado por la Ley N2 4923/13 “DE INDICACIONES GEOGRAFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN", que define y diferencia ambas figuras, ampliando la prohibicién para
incluir no solo las indicaciones geogrificas, sino también las denominaciones de origen '------reeesrreerereees

Que, conforme al Articulo 7 de la Ley 4.923/13 y el 26 del Dto. Reglamentario 1.286/19, la Direccién de
Indicaciones Geogrificas y Denominaciones de Origen dependiente de la Direccitn Nacional de Propiedad
Intelectual (DINAPI), por Resolucion N2 001 de fecha 30 de agosto de 2019 resolvie: <..) APROBAR ef
RECONOCIMIENTO de la DENOMINACION DE ORIGEN YATAITY para distinguir a los productos
artesanales hechos con AO PO'1 nistico, con o sin bordados sobre el mismo, elaborados integramente en Ja
ciudad de Yataity def Departamento del GUAIES (.. ).------=-==-=+=-sssrerssrmcasnmmsssmessrmsssnmmnssnn sannnssmassnnss s isn

Que, el articulo 27¢ de la Ley 4923/13 dispone: ... )Articulo 27.- PROHIBICIONES. Quedsa prohibido el
uso de la indicacion geogrifica y/o denominacién de origen: a) Para productos que no provengan de las
dreas geogrificas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como

ﬂ';r::g:mcrdn comercial de productos similares a los registrados como indicacién geogrifica o denominacisn
E E M‘gﬂn r....}”_"""'"“-----------1'"-1 e i et S S

Que, a este respecto, competencia desleal, segin el Art. 80 de Ja Ley de Marcas, constituye todo acto
contrario a la buena practica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos
considerados de competencia desleal constituye la utilizacién directa o indirecta, o la imitacién de una
indicaciin geogrifica (Art BL, Big, d) «sssccremmimmmanin s iess s b rares e st et e e e s e

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en la
Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el Paraguay a través de la Ley N 3331994, la
cual, en su Anexo IC, establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS b EDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en sip?

.
: = : ) —C 0
Ranviru de Midica, G E v Modica, € A4 CNENIL Opwesdcitve a T maliciid de Rewisreo, Mosn! de Dervehos Jfefer e (2 Ed g 173 Edvarialla



DIRECCIIM NACIOMAL DE

53 PROPIEDAD ( % GOBIERNO v | PARAGUAL
,.-P INTELECTUAL ; PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY
Resolucion N% | _

T -

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1090 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AO PO'
CUELLO PERFECTO MARTEL Y ET'IQUETA.' CLASE 25, EH]"EJJIENI‘EN'H[}BDEGIE A NOMBRE DE FENIX
S.A

la proteccion de las indicaciones geugmﬁcas. y dispone expresamente que: “22.2. En refacién con fas
indicaciones geogrificas, los Miembros arbitrard los medios legales para que las partes interesadas puedan
impedir: a) la utilizacion de cualquier medio que. en la designacion o presentacion del producto, indique o
sugiera que el producto de que se trate proviene de una region geografica distinta del verdadero fugar de
origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del producto: b) cualquier
otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del articulo 10bis del
Convenio de Paris. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislacidn lo permite. o a peticion de una parte
interesada, denegara o invalidari el registro de una marca de fabrica o de comercio gue contenga o consista
en una indicacion geogrifica respecto de productos no originarios del territario indicado, si el uso de tal
indicacién en la marca de fibrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal
que induzca al publico a error en cuanto al verdadero lugar de origen...”. -«

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que se han acreditado suficientes
argumentos para proceder a la confirmacion de la resolucion apelada, ««occeememmmn e

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1® CONFIRMAR la Resolucion N* 1090 de fecha 18 de agosto de 2015 dictada por la
Direccion de Marcas, -----=----==rrremsrremrmrr e s s s e s s s e e e

Art. 28 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca A0 PO'1 CUELLO
PERFECTO MARTEL Y E"I‘IQUE.'I‘A' clase 25, E:n:pedmme N" 43080/2013, sohcitada a
nombre de FENIX S.A.--- = ¢

ATL32  NOTIFIQUESE. «--cosessesmsassrmsacamcasamancans
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N" 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y N®1578 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SIMA TECNOLOGIA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 09, EXPEDIENTE N° 070942022, SOLICITADO POR MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS. «---=-==-- -

Asuncion,

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por la representante
convencional de la firma MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS contra las resoluciones N° 817 de fecha 16
de mayo de 2023 y N° 1578 de fecha 28 de octubre de 2024, dictadas por la Direccién de Marcas, yi------s--=--

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de MAICON JOSE
SILVEIRA DOS SANTOS e interpone recurso de reconsideracién y apelacion en subsidio, contra las
resoluciones N* 817 de fecha 16 de mayo de 2023 y N® 1578 de fecha 28 de octubre de 2024, dictadas pﬂr la
T g B TR Y

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recursa de apelacion
interp.uﬁtﬂ‘ e 0 5 00053 e 0 0 0 8 - B 5 B B

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024, la representante convencional de MAICON JOSE SILVEIRA
DOS SANTOS expresd agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 11 de
DOV BT T B e e e e e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.. ) Que, habiéndose realizado la bisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1731178
Denominacion SYMA Clase 9 Registro 462489 Titular fihad Ali Jaber (Py). Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores.. por lo que de conformidad al articulo 62 de fa
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado -«

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, en primer lugar, si bien
ambas denominaciones comparten la particula SYMA O SIMA, no es menos cierto que la marca de mi
mandante estd compuesta y acompaniada de otros elementos que la hacen diferentes el cual realiza un
impaortante aporte en materia de distintividad y suficientes para permitir una coexistencia pacifica entre
ellas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su
convivencia pacifica en el mercado ../.. existen registradas, marcas con la silaba SYMA O SIMA como parte
de la denominacién de todas ellas, que detallo a continuacion SIMATIC REG. N2 500398 CLASE 09
COEXISTE CON LA MARCA ANTECEDENTE, SIMA REG. N2 526568, SYMAQ REG. N? 485855 )" -=rrrmnsnsnaa-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nterpuestn 0 0l e e e i e i L D S 0 0 8 B 8 5 8 e e o

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. 5in 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 viahjlidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validof
derecho a CONSHItUIN UNa MATCR, «--------=mmrrersrrrr et eaen s sanasas
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y N° 1578 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SIMA TECNOLOGIA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 09, EXPEDIENTE N* 07094/2022, SOLICITADO POR MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS, --------- =

En ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo *SYMA® y la
solicitud de registro de la marca "SIMA TECNOLOGIA PARA AGRO (SLOGAN)", se evidencia que la
solicitante reproduce en el mismo orden las tres de las cuatro letras que posee la registrada en su
denominacién, siendo asi similar a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la
similitud grafica y fonética entre |as marcas MencioNAdas: «-«--c-s--ssssrmsmmssrmrm e oo oo oo

*SIMA TECNOLOGIA PARA AGRO (SLOGAN)" (marca solicitante), y
*S%MA® (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el analisis fonético-gramanical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas rmarcas, en este caso, vemos que la marca
base de rechazo, posee el registro N 462489 en la clase 09 que protege los siguientes productos: “Todos los
productos de la clase 09 (NUEVE), comprendiéndase entre ellos, aparatos e instrumentos cientificos,
néuticos, geodésicos, fotogrificos, cinematogrificos, dpticos, de pesafe, de medicién, de sefializacién, de
control (inspeccidn), de salvamento y de enseflanza; aparatos e instrumentos de conduccidn, distribucidn,
transformacidn, acumulacidn, regufacion o control de fa electricidad; aparatos de grabacidn, transmisidén o
reproduccién de sonido o imdgenes; soportes de registro magnéticos, discos aciisticos; discos compactos,
DVD y otros soportes de grabacién digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
maguinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintares.” mientras
que la marca en tramite de registro pretende obtener la misma clase la siguiente cobertura:
“Exclusivamente artfculos para el agro, balanzas, balanzas de precisién, contadores de semillas, reglas de
campo, palitas de jardin, termdmetros tipo espeto.-" Vemos asi, que existe una notable semejanza en
cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, que podria generar
confusion en el consumidor, constituyendo un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y ].'H:Id.l‘l.i
contnbuir a la percepcion de una relacion entre aMbas MArCas.—------- === srssmomsmm s e s msn e e

Que, ahondando aun mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
expresa: .) la teorda de Iz dilucidn ha sido creada para defender la relacion marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste, i se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el puiblico consumidor ya no sabri el origen de los productos (., )™ -===ssseeesssssssasisnannas

Que, en ese sentido no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. ¥ teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros ¥ que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la coexistencia pag
(s TR it e s e e e D S e L e S S el T e T

l"ﬂ-*MFHI'H.Jng DERECHO DE MARCAS, Rusnios Aared. Alseledn Perrol Lexis Mewis Ap#-n["” HNE dva BEd P“H 5N,
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 Y N° 1578 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *SIMA TECNOLOGIA PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 09, EXPEDIENTE N* 07094/2022, SOLICITADO POR MAICON |OSE SILVEIRA DOS SANTOS. ~----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas 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 anélisis 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 “SIMA
TECNOLOGIA PARA AGRO (SLOGAN)" no podra coexistir con la marca antecedente “SYMA", con la cual
presenta mas semejanzas qQUE diferenias e esemre e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo al caricter
ermnentemente cautelar y tuitivo del derecho marcanio, conforme a lo dispuesto en los Articulos 62 y 22
inciso f) de la Ley N 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar las resoluciones HPE!HdES. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Art. 12 CONFIRMAR las Resoluciones N® 817 de fecha 16 de mayo de 2023 y N2 1578 de fecha
28 de octubre de 2024, dictadas por la Direceion de Marcas.--««««-seesmmmmeeemreee.

Art.2®  ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *SIMA TECNOLOGIA
PARA AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 07094/2022,
solicitada a nombre de MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS.

Art. 30 NOTIFIQUESE. -~~~ rmmemenanaanannanans



DIRECCION NACIGHAL DE

4 3 PROPIEDAD (*} GOBIERNO nii | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

n ~ * f

Resolucidbn N*___ | R |

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 412 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR.

MARTENS", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 04872/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL
TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.,--
Asuncion, L

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de "DR. MARTENS®
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS® MARKETING GMBH en contra de la Resolucién N*
412 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, yi-----=---=ssssresssmsssssssssassssssesasescass

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta la representante convencional de "DR. MARTENS"
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS®* MARKETING GMBH e interpone Recurso de
Apelacion en contra de la Resolucion N 412 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Direccién de
Mar{asl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
inEE'rFUE"EtU-"'"""""""“““"""““"""""""""""""""""""“““"""'"““""“"'"”'""'"""""""""

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, la representante convencional de "DR. MARTENS"
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH expresd agravios; Fsta
Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
L L Lt N —

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidén considera que: %.) Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca “DR. MARTENS
AIRWAIR", registrada con el ndmero 478120 en fecha | de Febrero de 2019 a favor de GMGfm Gmbh
Trademarks [DE], Comentano: 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
la 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: ..) En primer lugar, y con el fin de
superar el mencionado obsticulo para la concesion de la marca de mi mandante, es precise mencionar que
tanto mi mandante International Trading GmbH y “Dr. Maertens” Marketing GmbH como el propietario de
las marcas base de rechazo y objecion GFM GmbH Trademarks son empresas relacionadas, a fin de
demostrar la veracidad de dicha afirmacicn, fue emitida una Declaracion Jurada../..QUE, “Dr. Martens”
International Trading GmbH; “Dr. Maertens™ Marketing GmbH son cada uno, titulares del 25% de GFM
GmbH Trademarks. QUE, "Dr. Martens” International Trading GmbH; “Dr. Maertens” Marketing GmbH y
GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titularidad. Adjunto Copia de la
Declaracidon Jurada con su respectiva traduccion, En consecuencia, demostrada la Relacién Comercial entre
las citadas empresas ya no existiria obsticulos para la concesién de la marca solicitada por mi mandante.
Ademads de lo mencionado, es importante destacar gque tanto la marca soficitada como las marcas citadas
coma antecedente coexisten pacificamente entre si sin ningtin obstaculo en ofras jurisdicciopes (. )7 -«------
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 412 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DR.
MARTENS", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 04872/2018, A NOMBRE DE 'DR. MARTENS® INTERNATIONAL
TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas: Gfm Gmbh Trademarks [DE] (titular de la marca
base de rechazo) y "dr. Martens® International Trading Gmbh Y "dr. Maertens®” Marketing Gmbh (titular de la
marca solicitada), corresponden a la misma persona juridica, Esto se constata mediante la copia autenticada
de la declaracion jurada adjuntada por el representante de *dr, Martens® International Trading Gmbh Y "dr.
Maertens” Marketing Gmbh. En dicha acta se expresa lo siguiente:*(...) Que, “Dr. Martens™ International
Trading GmbH; “Dr. Maertens”™ Marketing GmbH y GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo
fa misma rirularidad (.07 — A A e e e e e e

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas marcas DR. MARTENS AIRWAIR (marca base
de rechazo) y DR. MARTENS (marca solicitante) pertenecen a una misma famifia de marcas, propiedad del
mismo titular ¥ que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusidon alguno, ni
mucho menos perjuicio para su propietarin, «==--=r--—rssm s e et a s eres

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

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

i Resolucion e ecna e junio de ictada por la Direccidon
Art. 18 REVOCAR la Resolucion N* 412 de fecha 12 d ] de 2019 dictada por la Di
P Tl T D b o T PP E P U TSI —

Art. 2® ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca “DR.
MARTENS®, clase |8, Expediente N*® 04872/2018, solicitada a nombre de "dr. Martens®
International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh, -

Art. 38 NDHFTQU'ESE. ...................................................... T
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Resolucidn N*®_ _
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 411 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DR.
MARTEMS", CLASE 26, EXPEDIENTE M* D4870/2018, A NOMERE DE "DR. h-L"nR’l"EHS WI‘ERNATIGHAL
TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.-

Asuncion, r

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de *DR. MARTENS"
INTERMATIONAL TRADING GMEH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH en contra de la Resolucian N®
411 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, yje----=sc---seeeemmmrmerrmm e esnnaassas

RESULTA:

Que, en fecha 09 de jubo de 2019 se presenta la representante convencional de "DR. MARTENS"
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS® MARKETING GMBH e interpone Recurso de
Apelacion en contra de la Resolucion N® 411 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Direccion de
L d T 5 o T A W e o e o Ui AP S 3 S -0 S S IR i S i

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacién
IT"Il'-E'!'P'LIC‘_‘itﬂ. .........................................................................................................................

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, la representante convencional de "DR. MARTENS"
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y “DR. MAERTENS" MARKETING GMBH expresd agravios; Esta
Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
T e b T T

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de fa citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR. MARTENS
AIRWAIR". registrada con el nimero 479744 en fecha 15 de Marzo de 2019 a favor de GMGFfm Gmbh
Trademarks [DE], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusian entre los consumidores.-, por
lo que de conformidad al articulo 42 de la Ley 1294/98 e Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ---------eeeeese.

(Jue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: <..) En primer lugar, y con el fin de
superar el mencionado obsticulo para la concesion de la marca de mi mandante, es preciso mencionar que
tanto mi mandante International Trading GmbH y “Dr. Maertens” Marketing GmbH como el propietario de
las marcas base de rechazo y objecion GFM GmbH Trademarks son empresas relacionadas, a fin de
demostrar la veracidad de dicha afirmacicn, fue emitida una Declaracién Jurada../..QUE, “Dr. Martens"
International Trading GmbH; “Dr. Maertens™ Marketing GmbH son cada uno, titulares del 25% de GFM
GmbH Trademarks. QUE, "Dr. Martens” International Trading GmbH; "Dr. Maertens” Marketing GmbH y
GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titulandad. Adjunto Copia de la
Declaracién Jurada con su respectiva traduccion. En consecuencia, demostrada la Relacidn Comercial entre
las f‘IfHdi'S empresas ya no existiria obsticulos para fa concesion de fa marca sm'rcn'.;-da por mi mandann.
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 411 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DR.
MARTENS", CLASE 26, EXPEDIENTE N* 04870/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INI'ERI"L’LT.[DHAL
TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas: Gfm Gmbh Trademarks [DE] (titular de |a marca
base de rechazo) v "dr. Martens® International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh (titular de la
marca solicitacda), corresponden a la misma persona juridica, Esto se constata mediante la copia autenticada
de la declaracion jurada adjuntada por el representante de *dr. Martens® International Trading Gmbh Y "dr.
Maertens" Marketing Gmbh. En dicha acta se expresa lo siguente:(..) Que, “Dr. Martens” International
Trading GmbH; "Dr. Maertens” Marketmg GmbH y GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bﬂ;ﬂ
la misma titularidad {...)". e e S S S SRR e St

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas marcas DR. MARTENS AIRWAIR (marca base
de rechazo) y DR. MARTENS (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del
mismo titular ¥y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusion alguno, ni
mucho menos Perjulcio Para SU PropIEtarID, === e e e e et s e it

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion considera que es un signo con caracteristicas
propias, y en vista 3 que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demas
concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, «--===sssssssssseeeas

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N® 411 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Direccitn
dE Merd-‘a T T T S — Pl el i T i o s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *DR.
MARTENS", clase 26, Expediente N* 04870/2018, schcitada a nombre de *dr.
Martens® International Trading Gmbh Y "dr. Maertens® Marketing Gmbh.----+-+------

Art. 3¢




DIRECCION NACIONAL DE

& PROPIEDAD % GOBIERNO v | PARAGUAI
INTELECTUAL (_.' PARAGUAY ' REKUAI

PARAGUAY

Resolucién N* | J
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 ¥
ETIQUETA", CLASE 05, EIPEJJ[EH'I'E. N® 364472023, A NOMBRE DE FE[}ERATI\DH INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).---

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) en contra de la Resolucion N” 834 de fecha 11 de junio de
2024, dictady por o Direrc O e Mareas, ¥ e e e e e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion
N® 834 de fecha 11 de junio de 2024, dictada por la Direccién de Marcas.-------=----s=ssmamenseces

Que, en fecha 20 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso
iﬂt?l‘PUEﬂﬂl, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 05 de julio de 2024, el representante convencional de Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) expresd agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresién de agr:awns y
llama autos para resolver en fecha 11 de julio de 2024, «=«=sssrrrrrrrmsrssresrmrr e st ee

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
2022-22108370 Denominacion 5-26 Clase 5 Registro 559866 Titular Société Des Produits Nestié S.a (CH)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesge de confusion entre los confusion entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al articulo 6¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitada.-" ----------—-=---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “_.) Que, en lo que respecta a la
conformacion de las denominaciones, la marca antecedente, 'S-26", esta compuesta por la conjuncién de la
letra § v e nidmero 26, constituyéndose asi en una ‘denominacion simple’; mientras gue fa marca solicitada
26" si bien también se constituye en una ‘denominacion simple’, 1a misma estd compuesta tinicamente por
el nimero 26 v el mismo hace alusion directa al afio en el cual se va desarrollar ef préximo Mundial de
Futhol de la FIFA, especificamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadd 2026. En
vista a lo anteriormente mencionado podemos aseverar a gue la referencia evocativa que tienen las marcas
en estudio son completamente disimiles, distinguiéndose a todas luces la marca "26” de mi representada
notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusion ../ tenemos que ambas
marcas son mixtas y cuentan con etiquetas propias y alusivas, con las cuales logran distinguirse dentro del
mercado y el publico consumidor no caerfa en confusion alguna ya que los logos son completamente
diferentes entre T EEILL L -

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedentiao no del recursa inf
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Resolucién N°, ) U
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 36447/2023, A NOMBRE DE FEDERATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

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, clertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario s¢ encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
Eh e 2 T AR, LU TR, =8ttt e e s g 5 e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea v, el resultado que arraje la vision en conjunto es el
criteno que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca *26 y ETIQUETA" ¥ la marca base de rechazo *8-26, «------s=ccssssceaas

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “26 y ETIQUETA" y la
marca base del rechazo "S-26%, cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas
una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil; es
decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusion para el consumidor
entre una y OLra MAarca N $€ Qarian. -----==-=ssrmrr e e e s s sa s s e st s s s e st sn s m s s rras

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud, Al respecto, vemos que la marca registrada posee una etiqueta en
blanco y negro de tipografia simple con la denominacion *S-26" dentro de un doble circulo, mientras que la
etiqueta de la marca solicitante se compone de un fondo blanco con el ndmero *2° sobre el nimero “6" en
color negro y con tipografia especial, dentro de ambos nimeros se observa la figura de la copa mundial,
como una especie de sombra de color blanco. En sintesis, la marca solicitada contienen elementos de
fantasia y al compararlas en su conjunto con la marea base de rechazo, son diferentes, disimiles, originales y

distintivas una de la otra, en todos los planos de comparacion, «=—-------- = mrm s
marca solicitada marca base de rechazo
/ %

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria, 8

sahbido que la marca notoria es aquella ampliam#htr conocida por el sector al que se destanar drctos
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N2 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* EIEHTEDH A NOMBRE DE FEDERATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).--

o servicios que distingue. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante™ -

En ese sentido, el apelante en su expresion de agravios manifiesta que tanto la marca solicitada como
su titular, poseen reconocimiento mundial ¥ que esto se confirma al ingresar a la pagina web oficial. Vemos
gque la marca solicitada es mencionada en la misma de la siguiente manera: ...} El miércoles I7 de mayo, el
trofec de la Copa Mundial de fa FIFA™, el valar deportive mas reconocido y codiciado del planeta, se
{'ﬂnwn‘lfj en e.|' gran pmrag{:umsl.a de la man:‘a oficial de 1‘3 edicion de zﬂzﬂ Wﬂiﬂtﬂﬂi

. =pcion en un disefio innovador gue
ar‘ anza.r:i el emblema de la E‘ap.:r Mundm.l' de fa FIFA ’“‘para Eﬂz‘ﬁ y afios venideros. La imagen cop ef trafeo v
cl afo permite personalizar la marca para que reflefe el cardcter tinico de cada sede,  1a vez que genera tina
estructura reconocible en la actualidad v en el future ()7 Asimismo, la misma pagina expresa cuanto sigue:
%...) El acto también ha servido para dar a conocer la camparia SOMCS 26 que anima a personas,
municipios y colectividades a participar activamente en la presentacion de la marca oficial de la Copa
Mundial de la FIFA™. La campafia incluye retratos e imdgenes de Jugares significativos de este Mundial, que
plfasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al munde a formar parte de ella.
sSOMOS 26 es I3 consigngs, ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el gue
tres paises y todo un continente proclaman al unfsono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida
al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA mds grande, espectacular e inclusiva de todos las tiempos.
La competicidn bnndam a los paises am"" triones }r a las .'m'errmnes pn‘.l'f.l': rpdﬂfﬂﬁ‘ la posibilidad de hacer
historia. psle ; ; - : 0 el 1|
subrayado es nuestro. Por consiguiente y en base a lo mencion .idn. tenemos que la marca solicitada es una
marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza del caracter de notona, ---------eomemmmsmmmmmomeme oo

Que, siguiendo esa linea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusion al momento de
la compra, criterio marcariamente relevante. Visto que, la marca solicitante *26 Y ETIQUETA” se encuentra
relacionada al fitbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, en cambio la marca antecedente
*$-26 Y ETIQUETA" s¢ encuentra asociada principalmente con productos nutricionales y formulas lacteas
para bebés y nifios. Se concluye que bajo ningin concepto dichas marcas compartiran clientela, m puntos
de comercio etc., siendo que estin destinadas a sectores comerciales bastante especificos, por lo que no
cabria hablar de nesgo de confusion ideologica para el consumMidor, - ««sese s e e

Que, ademas de todo lo mencionado, en el analisis de autos no podemos dejar de manifestar que [a
titular de la marca, Fédération Internationale de Football Association (FIFA), xa posee treinta v sejs (36)
marcas registradas bajo la denominacién "26". Esto se confirma mediante la buisqueda realizada en el
sistema informatico de la Institucion. Entre dichos registros, destacan los siguientes en clases relacionadas
a la clase 5 del clasificador internacional: Marca "26% clase I, Registro N* 583383, Marca “26% clase 10,
Registro N° 583657; Marca "26% clase 29, Registro N*® 583405, En efecto, el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con registros concedidos bajo una denominacion similar, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra versidén de una marca que ya le pertenece.--------------s-smemeeoo-

/

Uiathely, Paul, “Le droit frangas des sigres distinetives®, po 15, Paris, 1954
¥ fits e Bl cin end e ies se-poissnia-lae marsn-dic i -de- ln-copa-misndial-ZH26
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Resolucién N° | | )
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N# 834 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 y

ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N* 36447/2023, A NOMBRE DE FEDERATION INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).- .- =

Que, en conclusién, el signo solicitado podra coexistir pacificamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterfsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podria darse una coexistencia pacifica entre las mismas.-«------eomrmmreeenen.

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N 834 de fecha 11 de jumio de 2024 dictada por la Direccion
e 17 1 = ¥ S Y

Art. 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *26 y
ETIQUETA", clase 05, Expediente N* 36447/2023, solicitada a nombre de Fédération
Internationale de Football Association (FIFA).--------e-= L SR sz

Art. 12 NOTIFIQUESE. -+++---ssmssssmemssssss s s st s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 559 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LA. Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N" 41665/2017, A NOMBRE DE FT DJARUM. -----seermemmmmrmcesnesmarnnansans

Asuncion,
[
VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PT DJARUM en
contra de la Resolucidn N° 559 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Mareas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de PT DJARUM e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N? 559 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada
pn.r Ld- I}'rﬂfiﬁn dE Marcasl B b T o T SRS ——

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
[n[erpuguﬂgl.....--.....uuu.---auu.........-----.-.-.-.----------------------.,.,,-,.......................u.......--.--.-.-.-.a

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, la representante convencional de PT DJARUM expreso agravios;
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
nﬂ.‘iﬂemhre e R i s e s e e L e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: 7.) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca "LA”, registrada
con el mimero 385501 en fecha 21 de Agosto de 2013 a favor de CELSO BECHTLOFF CARDOSO, Comentario:
Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su
inscripeidn, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no
DR T LA o, O R S O YU L SRS SRS R E RREC

(Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} la marca solicitada por mi titular
es una marca MIXTA, formada por un término LA. y una ebiqueta muy caracteristica; la marca consignada
como antecedente es una marca meramente denominativa formada por dos letras L y A sin mas
elementos../.. Mi mandante tiene registrada la marca LA. y etiqueta en su .na,l's de origen y se agmgan
certificados de registro para la correspondiente Verificacion. (. )" ——==s=ssssrrmrr

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma PT DJARUM es titular tanto de la marca base de rechazo como de la
marca solicitada. Esto se constata en el sistema informitico de la institucion, donde figura la marca
antecedente LA registrada bajo el N® 385501 y su renovacion N° 573108, a nombre de “Pt Djarum, Comparifa
De Responsabilidad Ltda. De Indonesia®, extremo que demuestra lo mencionado =« s

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas denominaciones
(marca antecedente, base del rechazo) v "L.A. Y ETIQUETA” {marca solicitada) pertenecen al mismg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 559 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA LA Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 41665/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.---+---

y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe nesgo de confusion alguno, ni mucho menos
FE-J‘]._“L'IIQ p-dr-a SEL PFFFFHEEHHH- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demias concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar la resolucidn recurrida. -« st e

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N® 559 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la
Direccion de Marcas, sssssssssssssssmmmmsmsmsisssicco st s s s s s e e mm

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marea LAY
ETIQUETA”, clase 34, Expediente N* 41665/2017, solicitada a nombre de PT DJARUM.

Art. 32
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 560 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L A LIGHTS Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 41664/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.

ASUncion, |

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de PT DJARUM en
contra de la Resolucion N* 560 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, y-----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de PT DJARUM e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 560 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada
por Ja DEreCCiOn dE MArCas, saececccmcmcs s misisrsmsaaass sos i e om s e e m— e a s A et s et et e e e am e s e

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
iﬂ[ErPUT.-'Stﬂ‘."""""“"""“““"'""'""““""“'"""'""'""""""'“"""""'“'"""""""""""“""""""""“"""

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, la representante convencional de PT DJARUM exprest agravios;
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
T [ ] o] o o Lot ] S e T Sl S SR O Rt S P L e B e

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 lz marca LA registrada
con el nimero 385501 en fecha 21 de Agosto de 2013 a favor de CELSO BECHTLOFF CARDOSO, Comentario:
Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su
INSCAPCIon, como nueveo registro.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de Ja Ley 1294/98 de Marcas, no
ha .I'I..rgara la Bl e e e e e o B e T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) fa marca solicitada por mi titular
es una marca MIXTA, formada por un término LA, el término LIGHTS y una etiqueta muy caracteristica; la
marca consignada como antecedente es una marca meramente denominativa formada por dos letras Ly A
sin mis elementos../.. Mi mandante tene registrada la marca LA, y etiqueta en su pais de origen y se
agregan certificados de registro para la correspondiente verificacion, (.. ), «-------scs==sssesssmmmsmseeeaieiio .

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

Que, antes de entrar a analizar ¢l fondo de la cuestion, esta Direccion considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma PT DJARUM es titular tanto de la marca base de rechazo como de |a
marca solicitada. Esto se constata en el sistema informatico de la institucion, donde figura la marca
antecedente "LA* registrada bajo el N° 385501 y su renovacidn N 573108, a nombre de “Pt Djarum, Comparfiia
De Responsabilidad Ltda. De Indonesia®, extremo que demuestra lo mencionado,-------=---srssreeeemcseeececns

Que, dicho esto, nos resulta logico suponer que ambas denominaci
(marca antecedente, base del rechazo) y "L.A. LIGHTS Y ETIQUETA" (marca solicitada) perte
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 560 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA. LIGHTS Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 41664/2017, A NOMBRE DE PT DJARUM.

titular, y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusion alguno, ni mucho
MEN0S PEHICIO Pard S PO T st e e o e

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demis concordantes de la Ley N* 1294/98 de Marcas,
corresponde revocar la resolucion recurridi. - s s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 560 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la
Direccidn die MAreas, ------scsemmeserm s sssma s s ms s a e T m T o s m oo

Art. 29 ORDENAR la prosecucitn de tramites de la solicitud de registro de la marca "L.A.
LIGHTS Y ETIQUETA", clase 34, Expediente N°® 41664/2017, solicitada a nombre de PT

Art. 32 NOTIFIQUESE. -+ +-sssssvmmtesssannssssinrnsnnmnnnneas
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MAREA
“PENTAIR", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 1220438, A NOMBRE DE PENTAIR, INC.-----

Asuncian, | Bk 2D

VISTO: El estado actual de estios autDs ¥, «=-«- - croseseomm et es e ee e e s s e ss e s e
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario v comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.RC., por providencia de fecha 12

de diciembre de 2023, dispuse la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que prEsenten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. < rrrrrrmeeeeeeseseseeee..

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicara en forma subsidiaria las disposiciones
del Codigo Procesal Civil ¥ Penal. --=sesrrrre s ettt

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 350 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 forma: a) el nuevo
expediente se inictara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) que el fuez 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 autenticidad; y d) el juez pﬂdi'"ﬂ ﬂ':spﬂnen sin sustanciacton ni recurso alguno, las medidas que
COTISICIBIE [IECBRIITAR, ~+~nsmnssssnnsssssnsssmmanmmmsnmsssmmmnestn rarses i es et s ettt S ais i bt st aha e st s s nn mm s n s 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
“PENTAIR" clase 09, Acta N° 1220438, solicitada a nombre de PENTAIR,INC., v dar continuidad a su
T I I L == ws o mn s s s o o o o e e S S B B B R RS e e mn s

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las dmpns:cmne& legales
Eltndas_.uuuu--n-n.. o e e i e e B o e e

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de regﬁl'rn de la marca *PENTAIR”, Acta
N® 1220438, clase 09, solicitada a nombre de PENTAIR,INC.-- e TP
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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 ‘hGUM"Wﬁ Y E'I'IQU'E.'I'A' EXPEDIENTE
822944, SOLICITADA POR GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ --

Asuncion,

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional del solicitante contra

la Resolucion N* W dictada Fmr la Direccidn de Asuntos Marcanos

Litigiosos, yi-- srermrsmmmmrmrmrmsemmaeeae PR ELSE e e e Tl

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional del solicitante e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucian N° 1517 del 27 de julio de 2018, dictada por la Direccion

de Asuntos Marcarios Litigiosos, «--======ss st eeeeeemensasnsnsssssssssnsn s s e e e

Que, se observa el envio del expediente a Direccion General en fecha |3 de agosto de 2009, -

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuana, —---seesssmssnsmmrnmnanaeenenses-
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N® 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producird de
pleno derecho 1a caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuade ningin acto de
procedimiento a partir de los seis meses dela lHma actiaciion ™, —---=sascasamamsn s rm e s s s oo s

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 ala providencia
que autonza 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 apelacin. --=-ss-ssooroemoriannmnrmrmar s

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la dltima actuacion del recurrente ha sido la
interposicién del recurso de apelacion en fecha 06 de agosto de 2009.---cocrsssmmmrisstessnnsmssssmsssssssses

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emision a la Direccion
General en fecha 13 de agosto de 2009, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la
ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -coessssemrmamsosissmssssssss

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

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

Art. 12 DECLARAR Dpi.'ﬁldil la caducidad de la instancia en ¢l expediente de reconstitucion
en la solicitud de registro de marca "AGUAVIVA Y ETIQUETA", Clase 32, Acta N®
822944, presentm:la por GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ -------eesesmssmnmmmamreoeoas

Art, 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "AGUAVIVA Y ETI AT,
Clase 32, Acta N2 822944, presentada por GUSTAVO ENRIQUE FAN cee ey

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, --esesereremsmsemamaransssmssssssins

[T T
listlesins
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ResolucionN*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 572 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULLDOG Y
ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 46595/2020, A NOMBRE DE LA DOLCE S.R.L ------

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de LA DOLCE
S.RL en contra de la Resolucion N° 572 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Direccion de Mareas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de LA DOLCE SRL e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 572 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por
BB s L e e O e

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
iI'Il'EI'FIUE'E.I'EI'. .........................................................................................................................

Que, en fecha 13 de marzo de 2024, la representante convencional de LA DOLCE SRL expreso
agravios: Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha
L O IR0 T TN, st i e i e S o e o L o L

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *.) Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2018-1814338 Denominacion CHILAVERT BULLDOG Clase 30 Registro 475149 Titular Jose Luis Felix Chilavert
Gonzalez Comentaro: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coevistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusidn entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a I solicitado, ™ ———-eeac<eeeeeee.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y mamfiesta: %..) Que. la resolucidn recurrida
resulta injusta y arbitraria teniendo encuenta que, el A-QUO ha dejado de considerar cuestiones
importantes al momentos de citar sreselucion puesto que. en primer lugar, la cobertura de la solicitud de
mi mandante se encuentra fimitada a golosinas, caramelos, pastilas, gomitas, chupetines: en segundo lugar,
las etiquetas son absolutamente diferentes entre si y no pueden prestarse a ninguna confusion en el
publico consumidor, Asi también, otro elemento que da mayor distintividad entre ambas marcas es el
hecho de que la marca del antecedente leva el apellido del exjugador de firtbol Calavera, Jo que la hace aiin
mis distintiva de la solicitud de mi mandante. Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien fa DINAPI tiene
la facultad para rechazar de oficio solicitudes que incurran en prohibiciones legales, el titular del
antecedente CHILAVERT BULL DOG no presentd oposicion contra nuestra solicitud par lo que se entiende
que no se considera agraviado en sus derechos (.,)7 - e nnme s

Que. corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto,-«--«----
Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion meafcari, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora dbbedisiiERrTa Vish
Pir syl !
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 572 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BULL DOG Y
ETIQUETA®, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 46595/2020, A NOMBRE DE LA DOLCE S.R.L

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 2 ConStTUIr UNE TRATCE, <~sscsssmsmtmrmirsmnn s st ottt s s s s s s rm s e s re o b mm e mmn o oo s

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “BULL DOG Y ETIQUETA" y la
marca base de rechazo *“CHILAVERT BULLDOG Y ETIQUETA”, se¢ evidencia que la palabra principal de la
denominacion de la marca solicitante es “BULLDOG" y que esta se encuentra reproducida en su totalidad
en la la marca registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grifica y fonética entre las
MATTaS MENCIONAES: ====r=---mmeemmmssse st m it samr e rs e g e oo e et e st e e o e oo st e

BULL DOG ¥ ETIQUETA {marca solicitante), y
CHILAVERT BULLDOG  (marca base de rechaza)

De la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre si, ¥ 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.--

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca

base de rechazo, posee el regisiro N? 475149 en la clase 30 que protege todos los productas. mientras que la
marca en tramite de registro pretende obtener la cobertura en la misma clase para los siguientes productos:

“Golosinas, caramelos, pastillas, gomitas, chupetines. Productos comprendidos en la clase 30." Vemos asi,
que la marca antecedente “CHILAVERT BULLDOG Y ETIQUETA" abarca a todos los productos que la marca
solicitante pretende proteger, existiendo asi una notable similitud en cuanto a la clase y la cobertura entre
ambas, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podria contribuir a la
percepeitin de una relacion entre aMbas MANCES - =srrrrrrrr sttt see st mnnana s s s s e e s e s

Que, el A-quo manifestd que la denominaciin solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas. especificamente el Art. 6 de la Ley N® 1294/98 que dispone: “.La Direccion de la
Propiedad Industrial en interés del piblico, podri denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con noetificacion al solicitante, aun mediando
consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podra concederse solo para alguno
de los productos o servicios indicados en la selicitud, o concederse con una limitacion para determinados
productos o servicios, cuande no se justifica una denegacion total.. " -=--s-ssssrsssssmsssisissmmanuninnnnaniiaae..

Que, ésta Direccion estima que, ademds de la prohibicion mencionada por el A-quo, la presente
solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 29 de la Ley N® 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 confusidn o de asociacidn con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el cas

W
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 572 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *BULL DOG Y
ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 46595/2020, A NOMBRE DE LA DOLCE S.R.L ---- -

que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
las mismas. Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. |orge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el pubhm consumidor ya no sabri el origen de los

Pmrf(‘fﬂﬁf J‘"} e e B S - A S R o S S S

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 resolucién apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas, -------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 572 de fecha 26 de mayo de 2021 dictada par la
Direcciam de Marcias, =«ssssssem e s -

Art, 28 ORDENAR el archivo de [a solicitud de registro de la marca "BULL DOG Y
ETIQUETA", clase 30, Expediente N® 46595/2020, solicitada a nombre de LA DOLCE

Art. 32

ihurln. mcl Trlatald
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*° 1.767 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ANASTRAZOLAND", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 13710/2014, A NOMBRE DE FARMACO S.A.

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de FARMACO
5.A. en contra de la Resolucion N°® 1.767 de fecha 24 de noviembre de 2014, dictada por la Direccion de
Marcas, T e e e e e e e R 5 i D e 2 L

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2017 se presenta la representante convencional de FARMACO S.A. e
nterpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 1.767 de fecha 24 de noviembre de 2014,
dictada por la Direccitn dé Marcas, -———-++ - eamessem e eree st s e esrasas et s

Que, en fecha 10 abril de 2017 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacidn
|n|:-gr]:'5“55tg_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 07 de junio de 2017, el representante convencional de FARMACO S.A. exXpreso agravios;
Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio
DB LT rrmrrm e s s bR S i S e e g b e A A s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: 7.) Que habwéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ANASTRAZ"
registrada con el niimero 397539 en fecha 29 de Mayo de 2014 a favor de VIVIANA BEATRIZ VILLAGRA RUIZ
DIAZ, 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 que
de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Jo solicitado. ™ ----«srsssseseeceeeeees. -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: () En primer lugar, es primordial
analizar la composicion de la denominacion de la marca solicitada por mi representado, el vocablo
"ANASTRAZOL', haciendo alusion al nombre de la droga “anastrozol” es el nombre de ladroga utilizada para
atratar el cincer de seno en etapa inicial en mujeres que han experimentadno menopausia {cambio de vida;
el fin de los periados menstruales) y el vocablo "LAND" que significa tierra, es un vocablo muy utilizade par
mi representado en varias de sus marcas, tales como CEFILAND, CISTILAND, CLORTALAND.
DROSTENOLAND , METRANDOLAND, MIKACILAND, OXANDROLAND, OXITOLAND, ROXILAND,
STANOZOLAND FORTE, STANOZOLAND PLUS, TESTOLAND DEPOT, CARDIOLAND/LANDERLAN,
CEFTRIAXOLABND, CIPROFLOXILANDY ..} vrrerevnensns sttt et et b iseamawa st

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, ---------
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro No.
397539 de la marca "ANASTRAZ", Clase 05 a nombre de Insumos Medicos S.a. (imedic S.a.) vencio el 29




DIRECCION NACIOHAL DE

PROPIEDAD { “ GOBIERNO i | PARAGUAL
INTELECTUAL " PARAGUAY RERU

PARAGUAY
Resolucién N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.767 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ANASTRAZOLAND", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 13710/2014, A NOMBRE DE FARMACO 5.A.

mayo de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo
fenecido.el plazo para poder hacerlo.:——==-ssssssassssssrresmrsmsre e e et

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida  y autorizar la
prosecucitn de trarmites para el registro de la marca hoy solicitada. -«sssemsrsrrrmsnrmrrssrmanomemcsrassasssase

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1767 de fecha 24 de noviembre de 2014 dictada por la
Direcciin de Marcas, —------ssesssms s n s mme s e s s e e s e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“ANASTRAZOLAND", clase 05, Expediente N* 13710/2014, solicitada a nombre de

Ok ecabn M inamnl de Fgrindsa |.....|:|:I|,.I
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OPTI SHOP Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N* 20460/2023, SOLICITADA POR MARIA VERONICA MARTINEZ

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL, contra la
Resolucion N° 857 de fecha 19 de junio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---ssesmemsmmmmmmasenmenee

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional
MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N
857 de fecha 19 de junio de 2024, dictada por la Direccion de Marcas. e

Que, en fecha I3 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
a:pe]a.chjn !nt-E'fFUl,‘.‘STﬂ. ...........................................................................................................

Que, en fecha 21 de octubre de 2024, la apelante expresd agravios, Esta Direccion tiene por
contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024, --eeeeeeeeaen.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en Ja
sigwente prohibicion: “Art. 2 inc, e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacian se considera descriptiva
¥ sin distintividad alguna con relacién a los productos que desea proteger. En consecuencta, no ha lugar a

0T 11T ] 1= o O W, <. S

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “se trata efectivamente de dos
pafabras “OPTI", acompanade de “SHOP", en fos cuales al combinarse se conjuga una combinacién de
fantasia y la cual no resulta un lenguaje genérico ni son utilizados de manera cornente o habitual en fa clase
en la cual se pretende registrar../.. Que las conjunciones de palabras que componen (OPTI SHOF), estin
estructuradas de forma que pueden llegar a distinguirse como una empresa o producto, Y NO
ERRONEAMENTE CATALOGA LA DIRECTORA DE MARCAS AL DENOMINAR DESCRIPTIVA paruna parte,
¥ SIN DISTINTIVIDAD ALGUNA CON RELACION A LOS PRODUCTOS QUE DESEA PROTEGER. - "—-=—sme--s

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

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 129498, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propa legislacion marcana, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas hmitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilige

|...';;.|rl- Grric? piedad Induuiied
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Resolucion N® 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OPTI SHOP Y
ETIQUETA"®, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20460/2023, SOLICITADA POR MARIA VERONICA MARTINEZ
TOTTIL it i ;

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *OPTI SHOP Y ETIQUETA”™ resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea AMPArar. -« e

Que, la marca solicitante pretercle obtener la cobertura para productos de la clase 09,
especificamente: “Clase 9 Aparatos e instrumentos opticos.” En ese sentido, la denominacion “OPTI SHOP
Y ETIQUETA", se encuentra conformada por dos elementos “OPTI" y “SHOP". Siendo “OPT” una raiz griega'
asociada a los conceptos de “wisiorr, luz o clanidad™, |os cuales se encuentran directamente relacionados
con los productos sefialados en la cobertura. Ademas, el término “opti”es de uso frecuente en nombres de
productos o servicios vinculados con la vision o la tecnologia dptica. Por consiguiente, la palabra “OPTI" no
podria considerarse una “creacidn imaginana o de fantasia” de la titular solicitante, como menciona en su
expresion de agravios. Por otra parte, la palabra en inglés “SHOP" cuya traduccion al espariol es “compra®o
“comprar™, no solo carece de originalidad y novedad, sino que también resulta descriptiva de manera
evidente. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos si describe
al producto que pretende identificar, no pudiéndose hablar asi de una marca evocativa o sugestiva.---——--

Que, una marca debe servir como un signe distintivo que permita a los consumidares identificar de
manera eficiente un preducto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mis atn
teniendo en cuenta que tanto la denominacion y etiqueta pretendidas por la parte solicitante no cuenta
con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros
competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podria inducir
al error sobre el ongen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la
distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro
T BT == = v m e e e 00 e e e v o 0 e e o v

Que, ahondando atn mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocatives registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una idea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto gue, de lo
contrario, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas,
funciones, destine, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesana 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 domuo 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: *fas designaciones genéricas definen nog
abjeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese obje
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Resolucion N*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OPTI1 SHOP Y

ETIQUETA®, CLASE 09, EXPEDIENTE N°* 20460/2023, SOLICITADA POR MARIA VERONICA MARTINEZ
TOTTIL. === - - .

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccién arriba a la conclusion de que no es viable su
registro n esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, «««-«e----eesssesemecss

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucién N" 857 de fecha 19 de junio de 2024 dictada por la
Direceibn e Maroms, =sscce s tamaia s o e e s o e b i

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “OPTI SHOP ¥

ETIQUETA", Clase 0%, Expediente N* 20460/2023, solicitada a nombre de MARIA
VERONICA MARTINEZ TOTTIL.

Art, 32 NOTIFIQUESE, -+ eeeeeemmmm e s e emen e donen e gassn e}

L reccica Gantral 82 ;
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Resolucién N° h 4

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 75076/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT S.A.----- e A SR SRR B B e

13 ¢

AsUncion,

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de CARRETELES
RAFAELA S.A. en contra de la Resolucion N° 589 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios LIBRIOSDS, i~ =-r-msesrr e e bbb e s s e s

RESULTA:

Que, eén fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARRETELES
RAFAELA S.A. e interpone Recursa de Apelacion en contra de la Resolucion N° 589 de fecha 24 de junio de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarnos LItEIOS0S, --=--r-rmrommmmss oo o e

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 27 de agosto de 2024, el representante convencional de CARRETELES RAFAELA S.A.
expreso agravios: en fecha 23 de octubre de 2024 el representante convencional de MERCO IMPORT 5.A.
contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(..) Se promueve oposicion contra la solicitud de
registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la solicitud
posterior (extranjera) de la marca CARRETELES RAFAELA, en la clase 35./.. El solicitante menciona el
hecho y el derecho que invoca y podemos sefialar lo mds importante en cuanto al ordenamiento juridico
DERECHO DE PRELACION../.. En tal sentida el solicitante tiene el derecho coma se puede constatar, por
ende no se encuentran fundamentados en la oposicidn presentada ¥ no existen impedimentos para
denegar ls marca solicitada va que el solicitante tiene derechos de prioridad../... Este principio fomenta la
seguridad juridica y la equidad en la proteccion de las marcas, incentivando a los intersados y/o empresas a
actuar co répidez al registrar y signo distintos../.. Se puede notar que fa solicitud de registro es un signo
registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, porlo que ésta Direccidn considera que Ia
presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en ef
articuly 2° de la Ley de Marcas...(.. La marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley
requiere.../.. Por tanto, declarar improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por CARRETELES

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARRETELES RAFAELA S.A. Y manifiesta: (..} Mr
mandante ha promovido aposicidn en base a derechos adquiridos por los registros de la marca
CARRETELES RAFAELA en Argentina../.. La Sefiora Directora podra corroborar en la Declaracidn Jurada
debidamente motorizada v apostillada que la marca se encuentra registrada desde el afo 2022../..5e han
offecido y agregado numerosas pruebas que certifican que mi representada es legitima propetana
propietaria de la marca CARRETELES RAFAELA../... Este negro precedente juridico otorgado por la inferior
autoriza alegremente a cualguiera gue vea como atractiva una marca extranjera, que simplemente o
presenle en nuestro pals como si nada../.. Lo manifestado en pirrafos anteriores no Sof 1S
suposiciones, son afirmaciones concretas, con documentos que han probado que MERCO
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 75076/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT S.A.«------cmmeeenas T P

conocia perfectamente que la marca CARRETELES RAFAELA no le pertenece../.. La marca CARRETELES
RAFAELA es famosa y notoiia & nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legitimo tiwlar. /.
MERCO IMPORT S5.A. es una empresa nacional que importa y comercializa productos relacionados al
ganado y & la veterinana y es cliente de mi representada../.. La marca gue se pretende registrar es alevosa
copia de la marea registrada de mi cliente../.. En efecto, la Resolucién recurrida debe ser revocads,
considerande que no se ajusta a los principios bisicos en materia de Propiedad Intelectual, --—------—---

Que, contesta la expresion de agravios MERCO IMPORT S.A. v, entre otros aArgumentos, expresa:
"Que, argumenta sobre lo citado por fa Directora de Asuntos Marcarios Litigioses, manifestando que no
condice con la realidad, también expresa que han presentado pruebas de registro de su pais de origen, sin
embargo, MERCO IMPORT S.A. presentd [a solicitud de marca en fecha 18 de septiembre del 2023, cuando
no existia ninguna solicitud ni mucho menos una marca registrada con la denominacion CARRETELES
RAFAELA.../.. Mi mandante actud acorde al marco de la ley y goza hecho y derecho de prelacidn, la cual es
un mecanisme esencial en el proceso de registro. /.. Entendemos perfectamente que quien solicita primer
el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya solicitado después conforme al articulo 12
de la Ley 1294/98 de Marcas../.. Confio por completo que la Sefiora Directora General de la Propiedad
Industrial podri reafirmar per completo la resolucin citada../.. Tanto es asi gue la propia normativa otorga
precisamente las herramientas legales para impedir estos tipos de conflictos y permitir trabajar bajo todo el
amparo de las leyes marcanas../.. Es evidente y obvia la improcedencia de la peticién de nulidad sobre la
resolucién dictada por parte de la Direccion, debido que carece de viabilidad segiin los articulos
mencionados../. Como si fuera poco también hago mencion al articulo 18 de la lev de marcas, la
contraparte hasta la fecha no posee de ninguna titularidad de fa marca mencionada en Paraguay, en
ninguna clase../.. Por tanto, ruego a la Serfiora Directora, oportunamente, previo los trimites de rigor,
CONBIMAL 18 RSO UCOn N B 2 e e ettt e et et mnnns

Que, corresponde a esta Direccitn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesta, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA" (solicitada) ¥
"CARRETELES RAFAELA, (marca extranjera/ solicitud posterior),-----sssss=---==sssssssemsmmmmmmmssie s s eeecmmenenn

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. En ese sentido, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante
“CARRETELES RAFAELA " y la marca oponente “CARRETELES RAFAELA", se advierte que en la
denominacion cuyo registro se solicita se reproduce integramente a la marca OPONETIEE.~--===s=rresrrranas

CARRETELES RAFAELA (marca oponente extranjera)
CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA  (marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega ademds el oponente: "CARRETELES RAFAELA se encuentra
registrada en Argentina desde el afio 2022./. La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e
innegablemente mi mandante es el legitimo titular”. Que, ahondando atn mas en el analisis respecto a las
marcas notonas, el Dr. Carmelo Madica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las
marcas notonas ..J/. a[tE ' i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA 'Y E.'HQUE'TA' CLASE 35, EHPEDIEHTE N® 75076/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT 5.A.

¥ con respecto a productos o servicios no protegidos por su
registro ¥ con los cuales no haya relacion (excepeién al principio de espectalidad). =«-+sssesmmssssmmmamennees -

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra *Derecho de Marcas™, con relacion a las
marcas notorias: “Cuando la marca eponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion o goza
del cardcter de notoria, gl critenio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds esrictn, con [a finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los
intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar
la calificacion de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: “La antigtiedad de la marca, un
empleo extendide y un esfuerze publicitane importante”, En el caso de autos, ademis de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mas adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CARRETELES RAFAELA, tenemos que: * es una
empresa que hace mds de 30 anos, trabaja incansablemente con un objetivo, proveer a los productores,
veterinarios y ferreteros argentinos, de los insumaos necesanos para realizar su trabajo.. ™. Que, en base alo
mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusién y goza
del caricter de notoria en su dmbito de aphicagion.=s=ssssssrrrmrmrrrrrr e

Que, encontramos ademas en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos
que impedirian una posible coexistencia, Respecto a la confusion entre marcas gue no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: “En clases distintas, la confusion puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad, Afimdad: Productos de distintas
clases pueden tener por su naturaleza, funcion o uso una misma finalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusion .. Confusion entre productes ¥ senvicios: Un servicio de reparacion de

televisores por su relacion intima con los televisores pued’e dar flugar a confusidn si las marcas de ambos
Eunrﬂnf“nd;bfes_ 3 e L L e e

Que, ademis de lo mencionado, el andlisis del caso revela que el titular oponente actual tiene interés
en el mercado paraguayo, como lo demuestra su presentacion de las solicitudes de registro Acta N° 2393781
{ElHEE 35) ¥ Acta N® Z393778 (Clase Z0) - --ssmrsssnsmm s s s s e n s s mo o ma eSS a s s

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion General
considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no
pueden constituir marcas: “art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintive, idéntico o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de
causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de Ja
ﬂnmm'dad del signo 0 la d;'!uriﬁn r,l"a st fu:-rza distintiva, c'u.i.l'qm'era sed }a manera o nim'fﬂ por el cual se

S RERECH PARAGUAYT DE MARCAY = Carmelo Médica. Arandiira Edir, 2007 = Pag. 193

" DERECHO DE MARCAS® — Jnrge Otamenli. 9" Ed., CARA, Abeleds Perrot, 2007 b, CleulttrPaficla Coatald
! i cprresplesin Enple oo ireetga Gy nieal rlll_‘._r rins
*OERECHD DE MARCAS™ = jorge Cfamendi. % Bd., CARA, Abelisdo Perrot, 2017 veitepfienssit de Proplodad Tndeiiris
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFJ'.EL."L Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 75076/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT 5. A - scemmmmemm st s e e

1

En este sentido, MERCO IMPORT S.A., conforme a lo que se desprende de los documentos y su
pagina web oficial ( hups//wwwinercommport. com py ). se presenta como el importador en Paraguay de los
productos fabricados por la empresa titular oponente. Es decir, MERCO IMPORT S.A. actiia como cliente de
CARRETELES RAFAELA 5.A., adquinendo sus productos para su posterior comercializacion en Paraguay,
Esta relacion comercial se ha mantenido por varios afios, tal como lo evidencian las facturas adjuntas
emitidas a la eMpresa O R i s i S S sl e Sl S s T e

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna, Al resper.tﬂ vemos que existe

identidad plena, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo; —--sre essssceme
marca solicitada marca oponente extranjera
“ CARRETELES N\ CARRETELES
RAFAELA C\' RAFAELA

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MERCO IMPORT
S.A. se insertaria la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los servicios ofrecidos por el
titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa CARRETELES RAFAELA
S.A. situacion que acarrearia un innegable dafio @ la marca oponente extranjera y a los propios
consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de
confianza que deposita ¢l consumidor frente a los proveedores, Y dentro de dicho circulo de
comercializacidn, es obligacion de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art, é de
la Ley N® 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que pricticas desleales, expongan
al sector mas débil de la cadena de conSUMD. -~ s s

Que, nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la
viabilidad de su registro en esas condiCIONes, s s e e

Que, en conclusion, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, sumado al hecho de que la
marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre las mismas y corresponde revocar la resolucion recurrida, ---—------ssemeaceeen .

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

Ar. 12 REVOCAR la Resolucion N* 589 de fecha 24 de junio de 2024 d

e X -rvcta Cristald
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 589 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA'Y EHQ{JEI‘A' CLASE 35, EXPEDIENTE N° ?EDTEH{IH A HDMERE DE
MERCO IMPORT S.A--sssssssrnmnmsssssssssmsmsmisssssssssmsmmmssmsmsassssseessssmmmmmses s

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca®*CARRETELES RAFAELA
Y ETIQUETA”, clase 35, Expediente N°® 75076/2023, solicitada a nombre de MERCO

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -----s--m-smmemsasamasarans
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 75078/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT S.A,--esessees -

Asuncion, ] !

VISTO: ¢l recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de CARRETELES
RAFAELA S.A. en contra de la Resolucion N° 588 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Direccion de
Asuntos Marcarios Liﬂgiﬂiﬂ.’h Y e e s Ll St e s e e

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARRETELES
RAFAELA S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 588 de fecha 24 de junio de
2024, dictada por la Direcciin de Asuntos Marcarios LItIgiosos, --sseeesessscmmsmmm s s ininiiinans

Que, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedid ¢l recurso interpuesto,------

Que, en fecha 27 de agosto de 2024, el representante convencional de CARRETELES RAFAELA 5.A.
expresd agravios; en fecha 23 de octubre de 2024 el representante convencional de MERCO IMPORT 5.A.
contesta la expresion de agravios. Esta Direccion llamd autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024 -

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (..} Se promueve opesicion contra la solicitud de
registro de Ja marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a la solicitud
pasterior (extranfera) de la marca CARRETELES RAFAELA. en la clase 35./. El solicitante menciona el
hecho y el derecho que invoca y podemos sefialar lo mas importante en cuanto al ordenamiento juridico
DERECHC DE PRELACION. /.. En tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constatar, por
ende no se encuentran i'imdamerr!&dus en la aposicion presenrada y no E'xisren Impe-dfmenms para

sr:gundad ‘aum:b-:-a y la equidad en la proteccion de las marcas, mr‘enhmndﬂ a los intersados y/o empresas a
actuar co ripidez al registrar y signo distintos.../.. Se puede notar que la solicitud de registro es un signo
registrable y totalmente distinguible de la marca de la opanente, porlo que ésta Direceién considera que fa
presente soficitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo 2° de la Ley de Marcas.../.. La marca solicitada reune las condiciones bisicas esenciales que fa ley
requiere../.. Por tanto, declarar improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por CARRETELES
RAFAELA B seinieiione e iiinnas snmamanmnina saas s ssess st A S e e e e ke cmm i i et e s

Que, entre otros argumentos, s¢ agravia el apelante CARRETELES RAFAELA S.A. y manifiesta: .. My
mandante ha promovide oposicion en base a derechos adquiridos por los registros de ia marca
CARRETELES RAFAELA en Argentina../.. La Sefiora Directora podra corroborar en la Declaracién Jurada
debidamente motorizada v apostillada que fa marca se encuentra registrada desde el afio 2022../..5e han
ofrecido y agregado numerosas pruebas que certifican que mi representada es legitima propietana
propietaria de la marca CARRETELES RAFAELA.../... Este negro precedente juridico otorgado por la inferior
autoriza alegremente a cualquiera que vea como atractiva una marca extranjera, que simplemente lo
presente en nuestro pais como si nada./. Lo manifestado en pdrrafos anteriores no sop
suposiciones, son afirmaciones concretas, con documentos que han probado que MERCO IMROR

-




DRRECCHOM NACIONAL DE

4% PROPIEDAD (.j, GOBIERNO v | PARAGUAI
INE;EALECTUAL < PARAGUAY REKUAI

PaR ¥

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N°® 75078/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT §.A «-==-= ;

conocia perfectamente que la marca CARRETELES RAFAELA no le pertenece../.. La marca CARRETELES
RAFAELA es famosa y notona 4 nivel internacional, e innegablemente mi mandante es el legitimo titular../.
MERCO IMPORT S.A. es una empresa nacional que importa y comercializa productos relacionados al
ganado y a la veterinaria y es cliente de mi representada.../... La marca que se pretende registrar es alevosa
copia de la marca registrada de mi cliente../.. En efecto, la Resolucion recurrida debe ser revocada,
considerando que no se ajusta a los principios bisicos en materia de Propiedad Intelectual, -

Que, contesta la expresion de agravios MERCO IMPORT S.A. y, entre otros argumentos, eXpresa;
"Que, argumenta sobre o citado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, manifestando gue no
condice con la realidad, también expresa que han presentado pruebas de registro de su pals de origen, sin
embargo, MERCO IMPORT S.A. presentd la solicitud de marca en fecha I8 de septiembre del 2023, cuando
no existia minguna solicitud ni mucho menos una marca registrada con la denominacian CARRETELES
RAFAELA.../. Mi mandante actud acorde al marco de la ley ¥ goza hecho y derecho de prefacion, fa cual es
un mecanismo esencial en el proceso de registro../.. Entendemos perfectamente que quien solicita primero
el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya solicitado después conforme al articulo 12
de la Ley 1294/98 de Marcas..... Confio por completo que la Sefiora Directora General de la Propiedad
Industrial podra reafirmar por completo fa resolucion citada.../... Tanto es asi que la propia normativa otorga
precisamente las herramientas legales para impedir estos tipos de conflictas y permitir trabajar bajo todo el
amparo de las leyes marcarias../\.. Es evidente y obvia la improcedencia de la peticion de nulidad sobre la
resolucién dictada por parte de la Direccion, debido que carece de wviabilidad segiin los articulos
mencionados../.. Come si fuera poco también hage mencién al articulo 18 de la ley de marcas, la
contraparte hasta la fecha no posee de ninguna titularidad de {a marca mencionada en Paraguay, en
ninguna clase../.. Por tanto, ruego a la Sefiora Directora, oportunamente, previo los tramites de rigor,
confirmar la Resolucion N° 588/2024% -==--msrmrmme ettt essa s s bn bt e m e s e e e e e m e

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia 0 no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: “CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA" (solicitada) y
"CARRETELES RAFAELA, (marca extranjera/ solicitud postenar).-«--s s ssmssinnsss o

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante
“CARRETELES RAFAELA " y la marca oponente “CARRETELES RAFAELA®, se advierte que en la
denominacién cuyo registro se solicita se reproduce integramente a la marci OPONENte. -« s-----ssessaes

CARRETELES RAFAELA (marca oponente extranjera)
CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA  (marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega ademas el oponente: "CARRETELES RAFAELA se encuentra
registrada en Argentina desde el afio 2022./. La marca es famosa v notoria a nivel internacional, e
innegablemente m: mandante es el legitmo titwlar” Que, ahondando ain més en el analisis respecto a las
marcas notonas, el Dr. Carmelo Madica, en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas®, dice; “Las-ils
marcas notorias 7L ' LT
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, E}{PED{ENI'E N® ?ED'?:E.I'EDB A NOMERE DE
MERCO IMPORT 5.A. S T e e m—

X neidn al principio de termtoralidad) v con respecto a productos o servicios no protegidos por su

registro y con los cuales no haya relacion (excepeion al principio de especialidad).’ «-----ssssssesesmnmeses

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas™, con relacion a las
marcas notorias; *Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion o goza
del cardicter de notoria, gl criterio gue se aplica en el coteip es riguroso o mas estricto. con la finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer [a lealtad, buena fe comercial y proteger los
intereses del piblico consumidor™ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar
la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: “La antigtiedad de la marca, un
empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante’. En el caso de autos, ademis de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacion mis adentrada
sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CARRETELES RAFAELA, tenemos que; " es una
empresa que hace mds de 30 afios, trabaja incansablemente con un objetivo, proveer a los productores,
veterinarios y ferreteros argentinos, de los insumos necesarios para realizar su trabajo..™. Que, en base alo
mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusion y goza
del caricter de notoria en su ambito de aplicacion. - ----smrrrrers s oo

Que, encontramos ademés en la doctrina marcaria otras consideraciones aphicables al caso de autos
que impedirfan una posible coexistencia. Respecto a la confusién entre marcas que no distinguen idénticos
productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusion puede darse por algunas de las
siguientes circunstancias: Mismo género de productos.. Misma finalidad Afinidad: Productos de distintas
clases pueden tener par su naturaleza, funcion o uso una misma finalidad y esto puede ser también una
fuente de error o confusion .. Confusidn entre productos v senvicios: Un servicio de reparacion de
televisores por su relacién intima con los televisores puede dar lugar a confusidn sf las marcas de ambaos
FOT OIS, ™ o mr e e e e e e e oSSR ST s e

Que, ademas de lo mencionado, el andlisis del caso revela que el titular oponente actual tiene interés
en el mercado paraguayo, como lo demuestra su presentacion de las solicitudes de registro Acta N° 2393751
(clase 35) y Acta N® 2393778 (clase 20),-cresnsememrenesnnnee e et m s s oS S LS s S

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion General
considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no
pueden constituir marcas: “art 2 inc g) los signos que constituyan una reproduccicn, [mitacion,
traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que
sean fos productos o senvicios a los que se apliquen el sigho, cuando su uso v registro fuesen susceptibles
de causar confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la
notoriedad del signo o la dilucién de su fierza distintiva, cualquiera sea la manera o medio popelcyal se

hubiese hecho conocido el .ngm::. fne. r;l los SIgnos que se hubiesen solicitado o registradogo no
tuviese legitimo interés g poj Talalw] L= BL JalE] e ¢f siern enecha d U

U ERECHD PARAGLIAYD DE MARCAS® — Carmelo Mishics. Arundura Bdig, 2007 — Pag, 193 L
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N* " 75078/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT §.A. -

En este sentido, MERCO IMPORT S.A., conforme a lo que se desprende de los documentos y su
pagina web oficial ( Litpshwwwmercoimport.com py ). se presenta como el importador en Paraguay de los
productos fabricados por la empresa titular oponente, Es decir, MERCO IMPORT $.A. actiia como cliente de
CARRETELES RAFAELA S.A., adquiriendo sus productos para su posterior comercializacién en Paraguay,
Esta relacion comercial se ha mantenido por varios afios, tal como lo evidencian las facturas adjuntas
emitidas ala empresa 7 14T o[ 7711 | ] g e R N e et e A S0

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugm Al respecto, vemos que existe

identidad plena, tal y como se puede apreciar en el siguiente e L et
marca solicitada marca oponente extranjera
N CARRETELES N\ CARRETELES
(K RAFAELA C{ RAFAELA

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MERCO IMPORT
S.A. se insertaria |a duda en la mente del consumidor acerca del origen de los servicios ofrecidos por el
titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa CARRETELES RAFAELA
S.A, situacién que acarrearia un innegable dafio a la marca oponente extranjera y a los propios
consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de
confianza que deposita el consumidor frente & los proveedores, Y dentro de dicho circulo de
comercializacion, es obligacion de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de
la Ley N* 1294/98 de Marcas, velar por el interés genemi de modo a evitar que pmchcas desleales, expongan
il sector més débil de la cadena de consUmO, -« oo e

Que, nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la
viabilidad de su registro en esas condiCIonEs.-—----s-rresrrrsess e e

Que, en conclusion, tras el analisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa
magritud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, sumado al hecho de que la
marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la
coexistencia pacifica entre las mismas y correspande revocar la resolucian recurrida, -------=---sereressmrmreena

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

Art. 18 RE'H'DCAR la Resolucion !‘~.I" EEE Elf_ fecha 24 de junio de 2024 dl.l{[ddi. por la
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Resolucibn N®°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 588 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA', CLASE 44, EXPEDIENTE N* 75078/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT §.A,-+=snssessssscsussasenssmsamsmsassses

Art. 22 ORDENAR el archiva de la solicitud de registro de la marca*CARRETELES RAFAELA
Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N*® 75078/2023, solicitada a nombre de MERCO

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cadula, <-----rssmmmsssiinnnn,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY
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Asuncian,

VISTO: El recurso de apelacian interpuesto por el representante convencional de la firma VICENTIN
PARAGUAY S.A.. contra la Resolucién N® 114 de fecha 15 de marzo de 2022, dictada por la Direccion de
Asunitos Marcarios L|[]E|n5¢]5 o

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma VICENTIN
PARAGUAY 5.A. e interpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N*® 114 de fecha 15 de marzo de 2022,
dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LiEIIOS08, = rres et e

Que. en fecha 19 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedia el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022, el representante convencional de VICENTIN PARAGUAY

5.A. expreso agravios el apelante. En fecha 03 de enero de 2023, la representante convencional de la firma

oponente, DEMERARA DISTILLERS LIMITED, presentd el escrito de contestacian de los agravios. En fecha

19 enero de 2023 se llamd autos para T B g L e ety g a3 Sy tetaae s e WL oo L
CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera %.) Haciendo un andlisis comparativo entre las marcas en
pugra, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, grifico, ortogrifico v fonético,
que las tornan confundibles..... Considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo
en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar un cotejo, surge que el
solicitante reproduce integramente la marca oponente, por lo tanto frente una marca que no reune los
requisitos de novedad y de especialidad, y que es susceptible de causar confusian entre los consumidares,
por lo que es imposible una coexistencia pacifica entre las mismas../.. Existiendo una clara y evidente
relacion conceptual entre las marcas en puga, los consumidores podrén caer en la confusion respecto al
producto/servicio /.. Que en atencidn a las drsp.ﬂm:mnes de la Ley de Marcas, la oposicion deducida

dewenepm'c‘ﬂn'ﬂnu' L s e

Que, manifiesta la apelante, VICENTIN PARAGUAY S.A. en su escrito de expresidn de agravios, entre
otros argumentos: "En el caso de autas, contrarramente al analisis y conclusion plasmada por el Inferior en
la Resolucidn recurrida no existe posibilidad alguna de confusion entre los signos en pugna /.. Nuestra
jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la existencia de
partes comunes no constituye dbice para el registro de una nueva marca si ésta incluye otros elementos
capaces de integrar un “comjunto” que resulte distintivo con relacién a la apuesta../.. En cuanto a los
productos amparados por las marcas en pugna, también debemos sefialar que se trata de productos
totalmente diferentes entre si, razén por la cual no habri posibilidad alguna para los consumidores que
puedan caer en confusion sobre los mismos.../.. En consecuencia, resulta claro que la marca "DORADO"
posee distintividad y caracteristicas proplas para gue esta Direccidn disponga el registro de la marca
solicitada por mi mandante../.. Sin que ello cause perjuicios al publico consumdor paraguayo.../.. Por fo
tanto la Sefiora Directora solicite, eportunamente dictar resolucion revocando en todas susf
ot LA T T L Bl s B S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N*® 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY
BB i -

Que, contests la expresion de agravios DEMERARA DISTILLERS LIMITED, v, entre otros argumentos,
expresa; “Nada mds alejado de la verdad que estas aseveraciones pues come no podrd existir posibilidad de
confusion entre dos marcas que son practicamente idénticas entre si, siendo la transcripcidn casi total de la
otra y gue ambas se encuentran en una misma clase../.. El vocablo que ambas marcas poseen en comun, la
palabra DORADO, no se encuentra presente en marca alguna de la clase 33./.. Ambas marcas amparan
bebidas alcohdlicas. Tanto ¢l vine como el ron pasan por procesos de destilacion, infusién o maceracian de
sustancias naturales, ya sea plantas o frutos; ambas son vendidas en los mismos establecimientos../.. Esta
apasicidn noe fue contestada por la peticionada al momento de haberle sido notificada, por le fue acusada la
rebeldia ../.. La peticionante no pudo haber alegado hecho alguno y, por tanto, son tenidos por ciertos
todos los extremos manifestados por mi parte, es decir, nunca fue negado el hecho de que fa marca EL
DORADO fuera confundible v/o asociable con la marca DORADG../.. El hecho de poseer una enorme
simifitud grifica, ortogrifica v fonética hard que el pidblico consumidor termine confundiéndolas y
asociindolas como si fueran onginanas de una misma persond../.. Por todo lo expuesto, se puede concluir
entonces que la marca pedida carece de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas
requeridas por nuestra ley./. En consecuencia, solicito a la Sefiora Directora, dicte resolucién
confirmando en todas sus partes la resolucion N® Ha/2022--=+wrressssmmmmmrstssnmsm s s ss e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1r'ILEI'P-1.-I'F.'$TU- O e e e e O 0 8 ) O i e 5 0 0 ) 8 i - i

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
docinina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los camp::hf. grafico ¥
fﬂnE[]Lu dﬁi comao [j'E‘[ JHPEL[U JdE‘lJ:IUgIL“L'I Ly Ll.'lﬂLI'_PtU.r.IJ e e e e e e e e e e il ol i

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de la oposicion "EL
DORADO" v la solicitud de registro de la marca “DORADO", se evidencia que la parte principal de la
denominacién de la solicitante se encuentra reproducida integramente en la marca registrada. En ese
sentido, tenemos que “DORADO" es casi idéntica a la base de oposicion “EL DORADO", diferenciindose
simplemente la solicitante por la inclusion del articulo EL. En el siguiente cotejo se puede corroborar la
simnilitud Erﬁ_ﬁc; ¥ fonética entre las marcas en PURTIA] wr==sssasnsasmmnasisestnsssisssssasasssasssas -

DORADO {marca solicitada), y
EL DORADO {marca registrada)

Que, de las semejanzas ortogrificas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarias una a continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es muy
similar, Existe un elevadisimo grado de semejanza sobre todo, por encontrarse en clases idénticas.-—---------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 33. La marca solicitante, "DORADO", solicitada para “Exclusivamente Vinos® y la marca
base de oposicion, "EL DORADO * se encuentra registrada “Exclusivamente ron y bebidas en base a ron.”---

Que, en ese orden de ideas, la confusidn ideologica resultaria incuestionable pues, tantg-e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA. LA RESOLUCION N° 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY
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brindan productos similares, atendiendo la extensa gama de productos en la clase de alimentos para
animales y estando el consumidor ante ambos signes, caeria en una incuestionable confusion,-----«-exeeee-

Que, en tal sentido, el comprador podria caer en confusién indirecta pues, las marcas analizadas no
solo presentan extrema similitud ortografica y fonética, sino que serian comercializadas en los mismos
lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusion. Es decir, quien vea la marca solicitada
‘DORADQ", automaticamente la asociard con la marca registrada "EL_ DORADQ", haciendo que el pablico
consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea
por el parecido de sus denominaciones o del producto en si. En tal sentido, el Dr. Martinez Medrano se
refiere a la confusion indirecta, diciendo: “lgualmente existe confusion cuando el consumidor pueds
distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa gue la primera
{{-gnﬁ;ﬂdnjndfmm_j."'...-u‘-...----------.......u.......-.-.------------1.1..........._--.-....-.-."........u______._______.

En vista de lo anterior, la marca registrada perderd su capacidad diferenciadora, al ser expuestos
ambos productos en locales comerciales afines. Esta situacitn afectaria la competencia leal en el mercado y
perjudicaria tanto a las marcas como a 105 CONSUMIAOPES. -—-===«ssssrr e ccssatccsa e seeoconnanse

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. jorge
Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teorfa de la difucidn ha sido creada para
defender la relacion marca-producte, especialmente en cuanto aguélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el piblico consumidor va no sabri el origen de los
Prﬂd”ffﬂ-'i [ et e e i e £t s A B e S e e S S B el e R e

Que, ahondando atin mis en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: “La esencia de una marca esti en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada més confundible que una marca idéntica,
La prohibicion del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir Jos mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta clase de
coexistencias, no es la unica.” Y acertadamente menciona sobre la similitud ortogrifica; *Es quizds la mas
habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud v cantidad de silabas o radicales o
terminaciones comunes, Han sido declaradas confundibles: "Escoset® v “Eposet” (322), "Umus" y "Domus”
(324). "Breton” y "Eretdn” (532), "Maxima" y "Maxims* (537).% De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacifica entre la marca solicitada y la registrada base de oposiciim.----ssseemsmmmnanancnnna

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no
existir ebiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.—-----cccooco

Que, entre los fundamentos esgnmidos 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 ¢l cotejo ¥ andlisis en conjunto

DERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamends. #° Ed. Cafa, Aboleda Perrot, 2007
* "DERECHO DE MARCAS® — jorge Otamendi. 9 Ed., CABA, Abeleda Perrot, 2017
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Resolucion N® '«

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 114 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N* 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY
SA. S P RIS s

arroja la visidn en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusidn entre las marcas en pugna. En
conclusién, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca DORADO no
podra coexistir con la marca registrada EL DORADO, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias,
méxime considerando la naturaleza de la cobertura de 1os productos.---=r--sresrsmcsesmmcemisinnit e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcanio, 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 Resolucion N* N° 114 de fecha 15 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItigiosos, s-wssssesrsvaresmmsnssssrmsrmssss merrrn e

Art. 28 DISPONER ¢l archive de la solicitud de registro de la marca "DORADO", clase 33,
Acta N*® 85736/2019, solicitada a nombre de la firma VICENTIN PARAGUAY 5.4,

mg! Nﬂ'['lFiquESE Pur E‘E’dulﬁ.“"""""“"'“'"""'""""""""’"
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Resolucién N° |
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 96 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BIMBOLING®, CLASE 30, EXPEDIENTE N* 104114/2019 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B.
DEC.V. ; Aoy 45 :

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de UNIVERSAL
SWEET INDUSTRIES S.A. en contra de la Resolucién N® 96 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la
Direccitn de Asuntos Marcarios LITIZIOSDS, Y «---sessssssmmmsssmmmmmmre o ose ot sas s o s

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES 5.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 96 de fecha 23 de febrero
de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LIfigiosos, «««--orresmmsmmsmomcassammnsmmmrmnsss e

Que, en fecha 05 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 23 de mayo de 2024, el representante convencional de UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES 5.A. expresd agravios: en fecha 06 de agosto de 2024, el representante convencional de la
firma solicitante presenté el escrito de contestacion de los agravios. En fecha 09 de agosto de 2024 se llamo
autos para FEROI VBT, = wm e smm oot em s s m s e e L R A SRS E R s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (..} Que, cabe también mencionar que BIMBOLING y
la oponente BAMBOLINA presentan diferencias muy significativas en las raiz BIMBO - BAMBO. como
podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas lo que podran coexistir en el
mercado, sin ocasionar ninguna confusion entre ellas.../..Que. ademas cabe destacar que la solicitante ya
posee registros en la clase 30 que estan conformadas con la primera silaba de la denominacion solicitada
BIMBOLINO, siendo una derivacidn de dicho términe, un diminutivo v parte de la familia de marcas con la
raiz BIMBO. lo que nos da la pauta que la existencia de dichos registros confirma que la solicitante ya posee
un derecho adquirido sobre la denominacion BAMBOLINO, como asi también mencionar que la
denominacion BIMBO ES UNA MARCA AFAMADA Y NOTORIA y a raiz de eso merecen una proteccion
especial, por lo que esta Direccién no encuentra motivos para rechazar la marca solicitada...L.. Por lo
expresado no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en derecho ()7 «---sessememmmmmeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. y
manifiesta: () La mara BAMBOLINO cuve registro se pide, imita a fa marca BAMBOLINA registrada
previamente por mi mandante../.. Tan solo han sido reemplazadas las letras “A” de esta altima, eso como
hien se observa, no contribuye a otorgar la distintividad que el A-quo manifiesta en su errdnea decision.../..
Es indiscutible que la marea solicitada carece de novedad y como consecuencia no reiine los requisitos
exigidos para su eventual registro../.. Demis esta profundizar sobre fas evidentes similitudes auditivas
existentes entre ambas../.. La similitud entre ambas marcas es mas que evidente y por lo tanto ambas
marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones.../... Es altamente probable que el consumidor
asocie directamente esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal../.. Ne solo se
dan en el plano visual, denominativo , fonético e ideoldgico../.. La solicitud ha sido depositada e la clase
30 cuando la marea de mi mandante protege también los mismos productos.../.. Resulta que entge la ma

¥ '..- [J-l i
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Resolucidén N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 96 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BIMBOLINC", CLASE 30, EXPEDIENTE N* 104114/2019 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.AB.
DECV. - - e A R i

cuestionada y la marca registrada a nombre de mi principal existe una refacién que bien podria ser
considerada por el piblico consumidor como una extension de la linea de servicios de mi representada../..
A la Seriora Directora dinjo este petitorio, dictar resolucion revocandondo en todas sus partes la
R T I P e e e e S o B e S e e e e e

Que, contesta la expresion de agravios GRUPO BIMBO SAB. DE C.V Y. entre otros argumentos,
expresa: (..} Que el escrito presentado por la firma oponente NO es un escrito de expresidn de agravios
pues el mismo no se encarga de rebatir los puntes contenidos en la resolucién recurrida../.. Las marcas
enfrentadas aluden a diferentes conceptos pues BAMBOLA corresponde a una palabra en idioma italiano,
cuya traduccidn al espafiol es MUNECA../.. La palabra BAMBOLINA corresponde a la traduccion de
MUNEQUITA../. En tanto que la palabra BIMBO, alude al nombre con que el cual mundialmente se conoce
al osito que desde 1945 es la imagen de la afamada marca BIMBO, siendo su embajador desde hace casi 80
anos../.. imagen que puede ser vista en el sitio oficial de mi mandante: hittps v bimbo.com my/ /..
Que el vocablo BIMBOLINO corresponde al diminutivo de la palabra BIMBO, distinguiendo a una mas més
dentro de la numerosa familia de marcas que con el vocablo BIMBO posee mi mandante...f.. gue mi
mandante ya posee un derecho adquirido sobre fa marca BIMBOLINO.../.. Ya se encuentra registrads a
favor de mi principal en otros paises../.. Mi mandante es propietaria de la marca BIMBOLING en paises
come México, en donde estd registrada desde 2020, Argentina, Espania, Ecuador, Suiza y Marruecos”_./..
{Jue, entre otros argumentos, continda el solicitante v contesta: ../..Mi mandante posee un legitimo inferds
en obtener el registro de la marca BIMBOLINO en nuestro pais../.. Se demuestra que ella ya poses un
derecho adquinde sobre dicha denominacian y en la clase 30._/.. En virtud de los derechos adguiridos que
sobre la marca BIMBOLING posee mi representada, sélo ella o sus apoderados son guienes pueden obtener
el registro de dicha denominacion en otro pais diferente.../.. Mi mandante ya es propietaria en nuestro pafs
de numerosas marcas con el vocablo BIMBO_./.. BIMBO Y ETIQUETA registro nro 448551, 448549, 487558
rodos en clase 30, FIT BIMBO registro nro 490455, clase 30, GLOBAL ENERGY BIMBO, RUN WITH US
(SLOGAN) registro nro 503817, clase 30, SOLUCIONES BIMBO registro nro 526361, clase 30, BIMBO SPORT
registro N* 481490 en la clase 30../.. En consecuencia, solicito a la Sefiora Directora, oportunamente dicte
resolucion confirmando en todas sus partes la Resolucion N° 96/2024% —------=-rrsmrssssmsmsssniessnimnmeesnees

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar i la marca registrada, base de la oposicion, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPL, el Registro N* 395555 de la marca
"BAMBOLINA" a nombre de Universal Sweet Industries S.a., clase 30, vencio el 23 de abrl de 2024,
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo
para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N* 1294/98 de Marcas que
textualmente expresa: “(..) Podrd solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteriores A BT D . Y e o e b e e e e o S

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la opesicién, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde confirmar la resolucion recurrida y ordenar la continuidaded
del registro de la marca “BIMBOLING™, solicitada por GRUPO BIMBO 5.A.B. DE C.V. -=---s 5 it
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 96 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° lﬂ4|l4ﬂﬂl? A N{JMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 96 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada [.11:11‘ la
Direccidn de Asuntos Marcarios Litiglosos, ------=r-srmermrrmsmmrme oo s

Art. 29 ORDENAR la prosecucidn de los trémites de |a solicitud de registro de la marca
*BIMBOLINO", clase 30, Expediente N® 104114/2019, solicitada a nombre de GRUPO
BINIBG B A Pl T ot i e P e i s i i s i

Art. 3% NOTIFIQUESE por Cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1000 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROBERTO
DURAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 04195/2020, A NOMBRE DE RODEOQ SPORT S.A.--------eo

Asuncién. 1 9 WMAR 004

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional de RODEO SPORT S.A.
en contra de la Resolucion N* 1000 de fecha & de julio de 2021, dictada por la Direccion de Marcas, y,--=---

RESULTA:

Que, en fecha 23 julio de 2021 se presenta el representante convencional de RODEO SPORT S.A. e
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N¢ 1000 de fecha 8 de julio de 2021, dictada por
|2 Direccifin de Marcas, ===r-——re— ettt ins e e e s e st s e e e el e

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
:IT‘ltEer'E‘Htﬂ."'*'-----------‘-““""""""""----------‘-‘““-"""'-'-""------------"""'""'"'""""---‘--“""""

Cue, en fecha 30 de marzo de 2021, el representante convencional de RODEQ SPORT S.A. expresd
agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
19 de abril de 2022, semmrmessrmmmcc o et sttt s s e st e e b L e oo et SS LSS Ses b Es e e et s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %..) Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. 1) dos nombres,
sobrenombres, seuddnimos o fotografias que puedan relacionarse con personas vivas, sin su
consentimiento, o muertas, sin el de sus herederos hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, o
cualquier signo que afectara, - En consecuencia no ha lugar a lo solicitado,-" ----wesemssremrmrmmrmreasemneeseass

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...) Por lo fante, teniendo en cuenta
dicha prohibician, adjunto copia, debidamente autenticada, de la AUTORIZACION AL REGISTRO DEL
NOMBRE, firmada por el famoso boxeador panamenio: Sr. ROBERTO DURAN, a fin de que la empresa
RODED SPORT, 5.A. pueda registrarla y utilizarla como marca. Dicha autorizacion se encuentra igualmente
nga!'fHda pmﬂpmnﬂa. I:'. --_.}"- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Que, a primera vista, la denominacién solicitada "ROBERTO DURAN Y ETIQUETA", presentada por
RODED SPORT S.A. se hallaba inserta dentro de la prohibicion del art. 2 inc. j), pues la firma comercial
solicitante es una persona juridica distinta a la persona fisica que ostenta ¢l nombre, y que también es
conoeida mundialmente, El anilisis de los antecedentes revela que; hasta el momento de gfctarse
resolucién que hoy nos ocupa, no se habia presentado el consentimiento requerido por ley
excepcion prevista en el inciso referidoi--ssm-rssemnmrmeeoe oS e

BT L LTl
immitresl lnierimg
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1000 DE FECHA & DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ROBERTO
DURAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N* 04195/2020, A NOMBRE DE RODEQ SPORT S.A, -----------

Que, sin embargo, a la fecha, y tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresién de agravios,
la solicitud de registro de la marca *"ROBERTO DURAN Y ETIQUETA" no puede ser rechazada en base a |a
prohibicion aludida, pues ha sido salvada por la excepeion a la regla. Esto se evidencia mediante la copia
autenticada de la autorizacion, debidamente legalizada por Apostilla, agregada en autos por el apelante en
fecha 30 de marzo de 2021. En dicha autorizacién de registro, el Sefior Roberto Duran Samaniego otorga su
consentimiento a la empresa RODEO SPORT S.A. para que solicite y obtenga el registro en Paraguay de la
marca "ROBERTO DURAN Y ETIQUETA" en la clase 28, asi como cualquier marca con sus seuddnimos
‘Mano de Piedra®, "Mano de Piedra Duran®, “el cholo®, *Duran Hands of Stone” y cualquier combinacién
entre ellas y en Eu;|qu_ifr i

Que, por consiguiente, |a base para el rechazo resuelto por el A-quo fue la presentacion incompleta
de la solicitud al omitir la autorizacian, requisito que fue subsanado, por lo que amerita revertir la decision
iicial y disponer la revocacion de la resolucion recurrida, quedando la marca solicitada a nombre de
RODEO SPORT S.A. En base al consentimiento de la persona fisica ROBERTO DURAN,---------ssresmssssaees

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 Inc j) del Art. 2y
demis concordantes de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida, -------sse--

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N* 1000 de fecha 8 de julio de 2021 dictada por la Direccion
de B P e b e i e T i e o ot e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"“ROBERTO DURAN Y ETIQUETA", clase 28, Expediente N* 04195/2020, solicitada a
nombre de RODEQ SPORT S.A.«<=+--rr=rrrerannsssssmommmmensnemenmsemsaeeeeeee e eeemns

Art. 3@ NOTIFIQUESE. ------=+essssssssssssananannnsas P damk L S
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1.852 DE FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“OMNIUM", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 110238/2018, A NOMBRE DE CEPAS ARGENTINAS S.A ==sswees==- r—

Asuncidn, 19 0 HAR L04d

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de la firma CEPAS
ARGENTINAS S.A. en contra de la Resolucion N° 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019, dictada pur la
D!IHC].’I::“ dE Marcas, :Fr o e e B B R o e e e o 2 SSIS EL S PR ST PP

RESULTA:
Que, en fecha 24 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de CEPAS
ARGENTINAS S.A. e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N2 1852 de fecha de 18 de
diciembre de 2019, dimdapm li Direccitin de Marcas, -—----s=====smmsrrrrrsrmrr e s oo ms s s ssam s s s s

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
]nterplmm ssmmmrrEn -—-— EsEEEEEEEEEEEE e m— - EEaEEETEEEEErTEEEE s ——

Que, en fecha 06 de abril de 2022, el representante convencional de CEPAS ARGENTINAS S.A.
exprest agravios; Esta Direccién tiene por contestada la expresion de agravios }r llama autos pm resolver
BTl fecha 22 deabnl B I . ke e e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: %.) Que habiéndose realizade el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccin considera que Ja misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc £) _.Jos signos idénticos o
similares de una marca registrada o solicitada con anterjoridad por un tercero, para los mismos productes o
servicios o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusidn o de asociac”,
Esta secretarfa ha constatado la existencia de la marca "OMNIUM™ amparada en la clase 33, registrada con el
n® §72337 en fecha 26/11/12 a favor de VINITERRA 5.A. en donde ambas denominaciones son idénticas y no
podrén tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre las mismas existe relacion de clases. En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-" ---=x=s=sszmse=e- - - s e ————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: Y.) Que, sobre el particular,
infarmamos que en fecha 25 de Agosto de 2021, bajo Acta no. 21/72381, se ha solicitado Ja Fusidn de
Sociedad entre VINITERRA 5.A. con domicilio en Acceso Sur Km 27,5, Lujan de Cuyo, Provincia De
Mendoza, Argentina y la firma CEPAS ARGENTINAS 5.A. adquiriendo el nombre de CEPAS ARGENTINAS
S.A. ante la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, motive por el cual no existe obsticulo
alguno para la consecuente concesién de la marca solicitada por mi mandante (.. )" -----------ssssemanamme

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, esta Direccidn considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma CEPAS ARGENTINAS S.A. es titular tanto de la maresbace de
rechazo como de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informético de la insti
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1.852 DE FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“OMNIUM", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 110238/2018, A NOMBRE DE CEPAS ARGENTINAS 5.A -—-----rse=eeree

figura la marca antecedente “OMNIUM" registrada bajo el N 372337 y su renovacidn N¥ §56435, a nombre de
“CEPAS ARGENTINAS 5.4.% extremo que demuestra lo mencionado, = srmsmmmmm e s s -

Que, tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, ambas marcas OMNIUM
(marca base de rechazo) Clase 33 y OMNIUM (marca solicitante) Clase 35, pertenecen al mismo titular y
que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusion alguno, ni mucho menos
perjuicio para su propietario. Esto se confirma mediante el certificado de Fusién de Sociedad adjuntado en
autos, expedido en fecha | de noviembre de 2022 por la Jefatura de Actos Juridicos dependiente de la
Direccién General de Propiedad Industrial, que certifica la fusién de sociedades entre VINITERRA S.A
(antigua propietaria de la marca anrece::lente} }r CEPAS ARGENTINAS S.A., admunendu el nombre de

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, ¥ en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Inc fjdel Art. 2y
demis concordantes de la Ley N*® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurmida, ------------

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N® 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019 dictada pl:lr la
Direccidn de Marcas, -=-rrrrrrmmsrmrmmssmmrms s s s s s s s s s s s s s e s s s s

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"OMNIUM", clase 35, Exper.hente N® 1102382018, solicitada a nombre de CEPAS

Art. 32 NOTIFIQUESE. --=x-sssssrsmssnnrsnassnssssarsaansnsssmmaranusnars
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.988 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *FAN
1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N* 41667/2017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY SRL.reereses

asuncien, 10 HAD ZU4

VISTO: el recurso de apelacién interpuesto por la representante convencional de ARGOS
PARAGUAY SRL. en contra de la Resolucion N° 1.988 de fecha 29 de octubre de 2018, dictada por la
Direccion de i

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de ARGOS PARAGUAY
SRL. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion No. 1.988 de fecha 29 de octubre de
2018; diceada por s Dirercibn de Matcag s iatstessremesmrmimrmrer st T

Que, en fecha 02 de enero del 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
lnterpugsm_-----..-............."-.-"------___....-..-.;----....-"--___......-....-uu......-.-.-.----...---_.-.-..uu........."----

Que, en fecha 05 de febrero de 2019, la representante convencional de ARGOS PARAGUAY S.R.L..
expreso agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 24 de lu]'iﬂ. P o

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: ..} Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en Jas prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. g) los signos que
constituyan una reproduccion, imitacion, traduccién, trasliteracion o transcripeion total o parcial de un
signo distintivo idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del piblico q
pertenece a..", En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado ()7 =---e-sesssssmanmmmmmsrssssssssas s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (..} Que, terriendo en cuenta fa
resolucion dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se
pretende se forma de DOS elementos entre vocablos y nimeros que forman un conjunto que esta muy lejos
de constituir un signo genérico. Efectivamente el término que forma la marca, estd acompariado de varios
niimeros formando un signo muy caracterfstico como se podrs VEHIficar (., )7 - <sssssmsmnsnmrasssracseseiiinans

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o ne del recurso
I'T‘ltEI'pu'E'.&'-ti:l,"------------------*------"-'--'-----------------*-'“"-----'-------------------“-----"--"-----------*-"“--"""

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 v; o el
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FOR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.988 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FAN
1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 41667/2017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY S.R.L --------

Que, la marca solicitada “FAN 1902 Y ETIQUETA" se compone del vocablo inglés “FAN", el cual se
traduce como “aficionado” o "seguidor™ y por los nimeros *1902°, que a prima facie parecen aludir a una
fecha histdrica importante. Es asi que realizando una investigacion mas profunda de los elementos, se
confirma que el ano *1902" corresponde al afo de fundacion del Club Olimpia’, institucion deportiva
paraguaya de gran relevancia. Por consiguiente, los elementos que conforman la denominacion *FAN 1902
Y ETIQUETA" hacen referencia al afio de fundacion del club y a sus fanaticos, reforzando el vineulo con la
tradicién deportiva y la identidad de la institucién. En este contexto, surge la duda sobre la distincién
efectiva de la marca solicitada, en relacién con su OREen ¥ alEance, - ==ssrerssrracamcarmesssmmanessmseeecees

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de en trimite de registro results incursa en la
prohibicion del inc. g) del Art. 2, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye una
reproduccién total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector
pertinente del pablico, que pertenece a un tercero. En ese sentido, tenemos que la denominacion “FAN
1902 Y ETIQUETA" si reproduce un signo idéntico que pertenece al club Olimpia ¥ que es notoriamente
conocido en el sector pertinente del pablico e incurre en las prohibiciones previstas en la normativa
AP HICAD]E, wrremee s e e et et s e teemmnn

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado, Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionarnos: jcudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, mas ain teniendo en cuenta que tanto la denominacin y etiqueta pretendidas por la parte
solicitante ya gozan de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se observan
elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competdores
comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de
los requisitos fundamentales para suU regIStro COMO MAMTH,«--==-==r=ssrressnrmtmse it mesrrrsamesssassess e mnmmmnes

FRN

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
engaiosas, diciendo: “La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el
desarrollo de las actividades comerciales, agricolas e industriales. Y este fin tiltimo se procura obtenerlo a
través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusién entre los productos que circylan
dentro de la economia del pals (sea esta confusion relativa a los productos mismos o a su procedentia) lo
cual se procura por la aplicacion de signas marcarios suficientemente distintivos, (Causa 682, "Dessilico SRL

! i ALY SR "".-I'.'I.' e il i b s s pa il g egle vt
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Resolucidén N° ﬁ

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1.988 DE FECHA 29 DE OCTUERE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN
1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N" 416672017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY 5.R.L.---+-----

v. Institut National des Appelations d'Origine des Vins et Eaux de Vie*, sala entonces tnica, 14/9/1967).% Al
respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescripeiones doctrinarias citadas se aplican
Al CEEO i BUITS, amnnnn s s e e e o L B R 80 e e e S L R R R

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. g) del Art. 2 de la Ley N* 1294/98 de Marcas,
ésta Direccion General arriba a la conclusion de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto,
corresponde confirmar la Resolucion recurmida, -==---s-ssmmemmmeoo oo innnssssannns e sas et

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N 1.988 de fecha 29 de octubre de 2018 dictada por la
Direccidon de Marcas, «ss===rresernmmerecasecacammaasnans Rttt o

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *FAN 1902 Y ETIQUETA",
Clase 28, Expediente. N* 41667/2017, solicitada 3 nombre de ARGOS PARAGUAY

At32  NOTIFIQUESE por Cédula, -—---smrsesesemmmmmaranneanens

T*HERECHO DE MARCAS™ = Jorge Ctamend. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DF LA
MARCA “LIFE", CLASE 25, EXPEDIENTE N 402099, -~

Asuncion, 71

VISTO: El e5tado aCtual e 65008 QULOS Y, ~«rewrecsmsrmrsronsnssmsnssimms rarersssnsseseesossmsansmmmenssssemsmesmn s
CONSIDERANDO:

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

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art, 121 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de
julio de 2022, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de los
escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. - ---ocooeeocoeimnereea

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 presentados, -« oo

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicari en forma subsidiaria las disposiciones del

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Ar. 120 del Cadigo Procesal Civil establece
¢l procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la perdida de un
expediente, l juez ordenara su reconstinucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga lu 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 s encontraren en su poder, ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el misma
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podra disponer, sin sustanciacion nf recurso alguna, las medidas
qufﬂ]ﬂ!mM{mﬁﬂ].'-'-'-'-’-'-"'-"----""""""-'-'-'-'-'"-""'-‘-"'-'-""' e e

A it o i

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma cirada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “LIFE",
CLASE 25, EXPEDIENTE N' 402099, solicitada a nombre de Kuei Chen Wen de Wang,, v dar continuidad

a 50 [mmitatiﬁ“ B e I i b e BB 0 7 B g e e oo i it

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Intering): - ooovoeoooeeeeeono .

RESUELVE

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca “LIFE",
CLASE 25, EXPEDIENTE N* 402099, solicitada a nombre de Kuei Chen Wen de Wang, ----------

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

3) NOTIFIQUESE por cédula, —---—--cnsromovoe
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “TASHILITE", CLASE 11, EXPEDIENTE N* H407L. - reverrmmstmmmommoeecmeenm

Asuncion, 77 WA £Udd

VISTO: El estado actual de e5208 RUE0S Y, #rrerersoscmmmssonrrnse it ccertrasassscmion oo ep s emmmreremeens

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccion General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art, 121 del C.P.C., por providencia de fecha 24 de
octubre de 2019, dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las copias de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. - cooeeoe oo

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso ¢l manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o 1o 108 doCuMEnEos PreSEnados.-« -« -rrec o rrrrmseeeeem oot

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las disposiciones del
Codigo Procesal Civil y Pemal. —- oo

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil estahlece
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 siguicnte 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 eflas se dard vista g las paries, por el mismo
Plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad, y d) e juez podra dispomer, sin sustanciacidn ni recurso alguno, las medidas

qﬂr[ﬂmﬁrﬂ:n:‘cr:s.unﬂs.-----a--a-uuau...._._,-,,,,-....,,,-------_.,_.,,,,,,____ et e T P o
4

-

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
“TASCHILITE", CLASE 1I, EXPEDIENTE N* 114071, solicitada a nombre de Said Thrahim Jebahi, y dar
continuidad 2 s CRAMUEACHIN. < rrmcrrncc ettt e riisoet et et esa e et

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos v a las disposiciones legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): ~-«-co oo

RESUELVE:

) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca
“TASCHILITE", CLASE 11, EXPEDIENTE N" 114071, solicitada a nombre de Said Ibrahim Jebahi --

2) DAR continuidad a los rramites procesales en el punto en el que se ha interru mpido, -------errerrree-

3) NOTIFIQUESE por o8l «sssses s
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N*
37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON.

productos (.J* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: “En un
interesante caso se declararon Eanﬁ:nd:bfes dos sfcrgam "El Banco qm'- hace m:is por sus c}':entes" ¥ Su
Eanm har.'e mdis por usted". :

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 incisos f)
¥ g 15 y B, inciso a) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde revocar la resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las mismas.--

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 707 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada pnr la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ----------ss-ssesermmansnnnas

Art. 2¢ DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “EL NACIONAL- EL
DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES, clase 38, Acta N® , solicitada a
nombre de DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON------3 - :

Art. 32 NOTIFIQUESE por Cédiala.——------------mmmeeeeee
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Resolucion N°__

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N*
37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON.

Asuncion, l

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de EDITORIAL AZETA
S.A. contra la Resolucion N* 707 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada pnr la Direccién de Asuntos
Marcarios L.uglumg Vi T L T et aua T ——

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma EDITORIAL
AZETA S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucién N* 707 de fecha 20 de octubre de 2021,
dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigios0s, ««««-«ssssssmmmrrrres e s emo oo ceecees

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedié el recurso de aprelatt:’.un
]nt.grpuesm e m A E A As SN NN ———— e —————————————— ssssssssmEmEEEEEEEEETETEEESESsossmssos -

Que, en fecha 28 de julio de 2023, el representante convencional de EDITORIAL AZETA S.A. expresd
agravios; en fecha 18 de diciembre de 2023, el representante convencional del solicitante contesta el
traslado de agravios, y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2023,-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera %) Al cotejar las marcas en pugna EL NACIONAL- EL DIARIO
DE LOS LECTORES INFLUYENTES (marca solicitada en la clase 38) vs. EL NACIONAL {marca oponente
registrada en la clase 16) se comprueba que no existe identidad de clases, la marca solicitada se encuentra
destinia para cubrir los servicios: exclusivamente diario digital, prensa noticias por internet comprendidos
en la clase 38; por su parte, la marca oponente se encuentra registrada para proteger productos
esencialmente de papel, articulos de oficina, caracteres de imprenta entre otros../.. Como se puede notar,
los productos que pretenden identificar son totalmente diferentes, por lo que no existe riesgo de confusién
en el publico consumidor pues los rubros a los cuales pertenecen las marcas en conflicto son muy
disimiles../.. Conforme a la legislacién marcaria, especfficamente el articulo 7 de la Ley 1294/98 de
Mareas._./.. Por lo expresado, en virtud a la Ley 1294/98 y al ordenamiento jurfdico marcario vigente, ésta
Direccién concluye declarar improcedente la oposicién deducida por asi corresponder a derecho ,"------=---

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos; (..} El
pronunciamiento recurrido fue dictado de manera precipitada sin tomar en consideracién las bases
sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria al referirse inadecuadamente, a que fa
marca solicitada tiene distintividad, siendo que no sélo guarda una enorme similitud con la oponente, sino
que a todas luces se entiende que la misma efectivamente se encuentra incursa en una de las prohibiciones
de la ley (art. 2° inc. f).../.. Miente la adversa Sefiora Directora, al mencionar fos productos distinguidos por
la marca de mi mandante, que en verdad son: Periddicos, revistas, folletos, material impreso, de ningtin
modo menciona gue su cobertura sea de productos esencialmente de papel, articulos de oficing-caravtgres
de imprenta. SON PERIODICOS Y LOS PERIODICOS sean digitales o en formato papel son esof: periddi
material de informacién, por lo que la relacién estrecha existente entre los mismos produte-¢
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 707 DE FECHA 20 DE OCTUERE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N°
37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON.

cuando las denominaciones son confundibles o idénticas.../.. EL NACIONAL registrada por mi mandante, la
firma EDITORIAL AZETA 5.A., es una marca asentada hace 23 afios dentro del mercado paraguayo, ya que su
primer registro data del 03 de abril del afio 2000../.. Las marcas en pugna efectivamente son idénticas
gramatical y fonéticamente../.. Es pues entonces errado decir que no existird riesgo de confusion en el
publico consumidor, puesto que a simple vista se ve y se entiende que el rubro protegido por ambas marcas
en litigio es exactamente el mismo, el periodico../.. Por lo brevemente expuesto pido a la Sefiora Directora,
oportunamente, dicte resolucidn revecande fa resolucién recurrida en todas SUS PArtes, " ------szseammmaeanes

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestacion de la
expresion de agravios y entre otros argumentos dice:"(..) La resolucidn recurrida sostiene, con mucho
criterio marcario, que el enfrentamiento es de dos marcas que rola en clases diferentes_./.. Resulta evidente
que l2 adversa pasé por alto lo que dispone el articulo 7° de la Ley de Marcas vigente y no se tomo la
molestia de inscribir su marca en otras clases para extender un cerco de proteccién de la misma../.. La
Sefiora Directora deberd aplicar con rigurosidad lo que establece la ley marcaria con respecto al sistema
vigente: el sistema uniclase../... Debe quedar claro que los productos amparados por la marca de la
oponente estdn en otra clase muy diferente a los servicios por la solicitud de mi mandante.../.. Una marca
registrada en la clase 16 (productos) y la otra en clase 38 (servicios de prensa digital)../.. Se puede hacer
todos los gires idiomdticos y utilizar los argumentos “pseudo-marcarios” para hacer parecer la gestion de mi
parte como un acto marginal, cuando lo que se hizo fue aprovechar un hueco dejado por la desidia y la
falta de interés de la accionante y asi entrar con una solicitud de una marca, que, hoy, tiene ganado un sitial
de preponderancia como un respetade diario digital../.. Convengamos también que la denominacién EL
NACIONAL es un término genérico y claramente no es un invento o creacion de la mente privilegiada de
ajgin directivo © personal de Editorial Azeta S.A./.. Por tanto, de la Sefiora Directora solicits,
eportunamente, dicte resolucién confirmando en todas sus partes la resalucicn N° 7082021, ««--«sssssseeeeaes

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

interpuesml ------------------------------------ Rt L L T r— B 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, =«----sesmmmmmmr e

Que, en ese sentido. en los aspectos grifico y fonético, entre entre la marca oponente “EL
NACIONAL" y la solicitud de registro de la marca *EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES
INFLUYENTES", se evidencia que la parte principal de la denominacién de la solicitante se encuentra
reproducida en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS
LECTORES INFLUYENTES" es idéntica a la marca registrada “EL NACIONAL", diferencidndose simplemente
la solicitante por la inclusién la frase o slogan “EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES". En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grifica y fonética entre las marcas en pugna; -----------s-

EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES
EL MACIOMAL

ek Napardl de Pepetdnd |
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Resolucién N*
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N*
37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON.

cubrir “diario digital: prensa; noticias por internet” comprendidos en la clase 38, mientras que la marca
oponente "EL NACIONAL" con registro N* 535995, clase 16 cubre: “Periddicos, revistas, folletos, material
impreso”. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso

exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusién al
inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que
tienen un origen comtn, resulta inviable la coexistencia pacifica entre las mismas, -----------rseesesnmsmsaaccees

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N 1294/98, dice: “El registro de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusive de la misma ¥ a ejercer ante los érganos
Jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el dere : Jal= .a_:r:"" 3 el S TLET 1T ' o arfs § [ rErE
indirectamente a confusion o a asociacién entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que

figuren, siempre que tengan refacién entre ellos, "----------=--<-xssza- savsssssesmansm——————

Que, tras el cotejo y anilisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que arroja la vision en conjunto demuestra que s existe
posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En conclusién, esta dependencia administrativa
considera que la solicitud de registro de la marca EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES
INFLUYENTES no podrd coexistir con la marca oponente EL NACIOMNAL, con la cual presenta mas
semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los servicios y productos prestados.
Existe un elevadisimo riesgo de asociacion o confusién indirecta, ya que estas marcas parecerian formar
parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo
1] L P Lo S feE s e o e s s e

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del ptblico consumidor, Es determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominacién pretendida por el solicitante Ja
asociard con la marca propiedad de la opomente, - oo

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma DIANA
HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON se insertaria la duda en la mente del consumidor acerca del
origen de los servicios ofrecidos por el titular de la marca solicitada, ereyendo que se encuentran
vinculados a la empresa de EDITORIAL AZETA 5.A. situacién que acarrearia un innegable dafio a la marca
registrada y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro
de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho
circulo de comercializacién, es obligacion de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el
propio Art. 6 de la Ley N® 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que pricticas
desleales, expongan al sector més débil de la cadena de cONSUMO.--=-=esresmsmmmmeeeee e

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *la teoria de la dilucién ha sido cread para
defender la relacion marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el orige

Ll i "'ﬁ:: L narnichi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 707 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES", CLASE 38, EXPEDIENTE N*
37775/2020, SOLICITADO POR DIANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLON.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacién solicitada EL NACIONAL- EL
DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES, resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de
rechazo. Esto es asi, ya que el elemento en comun es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atencién
sobre si, asumiendo el papel principal y protagénico en la denominacién. Al respecto, es impaortante 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 que el mismo tene significacion superior, enteno
éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas "Mot Vedette'...", “es correcto, por tanto, valorizar
Ja importancia o predominio de los compenentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento
“decisivo™ que es logicamente el que desempeniard mds cabalmente el papel de identificacién comercial de
:ﬂSPFﬂdU-E‘EDI.”“' e e e S 2 £ A LA A o o o ke PR

Que, respecto a la denominacién solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "EL NACIONAL".
También, conviene sefialar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando
atin més en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al “Anilisis del
conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacién de la marca, se ha
reconecido un mayor valor, o poder distintive, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser
generalmente las partes que mds ficilmente retiene el consumidor.™ dicho esto, se advierte que en la
denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo
que se colige que no podria darse una coexistencia pacifica entre Jas mismas.-------«--eoseemmmamemrmnrrmeasaes

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

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 simultanea, vemos que ¢l 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 EL
NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES no podréd coexistir con la marca oponente EL
NACIONAL, con la cual presenta mas semejanzas que diferencias, maxime considerando la naturaleza de los
servicios y productos por ambas protegidas.----=--s--=r-sserrsr oo

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en clases
relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no
se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el andlisis relativo a la cobertura de pred 3
servicios, vemos que la solicitante "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES E

! Otamends, jorge, Derecho de Marcas. Lexishexis - Abeledo-Perrot. Afio 2003 el Eid ' |||-,h'.,',|.,ll
' *DERECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 r ]
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “HOFPY LAGER Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N*® 11413/2022 SOLICITADA POR MINOIL

Asuncion, 9

VISTA: La solicitud de registro de marca “HOPPY LAGER Y ETIQUETA", Acta N® 11413/2012,
EI:&-E{!"}E,Eﬂhfilﬂdapﬂrﬂmﬂms\.ﬁ.}ﬂ--------“'““""""""'"'""""'-----------------------'--"""""“"-""-"

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2022 se presenta MINOIL 5.A, y solicita el registro de la marca "HOPPY
LARGER Y ETIQUETA®, para amparar productos de la clase 32---s----rmrmmemrmrsmsasesnissssmamssannmmnnassrs s

Que, en fecha 19 de agosto de 2024 ha sido emitido el Dictamen N* 116568 por la Direccion de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, -——----seeesssmmimmarre oo

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"HOPPY LAGER Y ETIQUETA”, Acta N° 11413/2022, clase 32, solicitada por MINOIL 5.A., con Dictamen de la
Direccion de Marcas N° 116568 de fecha 19 de agosto de 2024, favorable a la emisién de la respectiva
a0 L 0 L 1 T

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

Que, esto es asi puesto que, la solicitud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y ETIQUETA" se
presenta para amparar productos de la clase 32 tales comeo: “Cervezas.-"--—--s-oosmemmmsnmmmmmses s nnns e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, |las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derechio i corE I U R = e e e e e s e g bl bttt b e

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

Que, al analizar la denominacién *HOPPY LAGER Y ETIQUETA", se adwierte que la misma se
encuentra en idioma inglés, cuya traduccidn al espafiol es “cerveza lager lupulada.”. Ahora bie to la
doctrina como la junisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar Ja viabilidad
de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe o i

| Articulo 6°- La Direccion de la Propicdad Industrial en interés del pisblico, podra denegar el regstro de una marca idéntica o muy

semefante & otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificacion al solicitante, sin mediando consentimiento del
titular de la marca registrada. - Siae Faincl Ay
Mreeiara General Intering
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "HOPFY LAGER Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N® 11413/2022 SOLICITADA POR MINOIL
e e s S e S

palabras que forman la denominacion se encuentran incorperadas o no al lenguaje comun en el mercado,
es decir, 5i son conocidas por €l ConSUMIAOT, ~-—«rsrssrremmsmisn et s s n e e eetm s e

Que, la denominacion solicitada, 2 pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciacién
espontanea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin
necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés’, - --ssrsrsmemimn e s e msnss s

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
“art. 2:ine. 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 0 SErVICID" === et

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto gue brinda, motivo
por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con
el SIPNO PrESBNLRAD: == oot e s e e e b e e e AT LA A bttt e

Que, en consideracion a lo expuesto, no se logra visualizar cudl seria la distintividad que ostentaria
como marca la denominacion “HOPPY LAGER Y ETIQUETA®, de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningan otro elemento, carece de la cualidad intrinseca con que debe contar un signo para ser
susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues "Hoppy" describe una
caracteristica comun y esencial de las cervezas, especificamente el sabor o aroma a lipulo, mientras que
“Lager” es un tipo de cerveza bien conocide, En otras palabras, la denominacion *HOPPY LAGER® deberia
contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjuncién de palabras comunes- “HOPPY
LAGER™ (Cerveza lager Jupulada) para productos relacionados precisamente con Cervezas, no se podria
considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demds existentes en el mercado, abocados
4o 1 T

Que, al ser las palabras de uso comin no se puede pedir la exclusividad de la misma, “tal como la ley
lo expresa® son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo
significa quitar del dominio piblico una palabra que se usa para describir caracteristicas o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida ademas
por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad, ----ccsceeeeeeee-

Que, esta Direccidn considera que Ja denominacion "HOPPY LAGER Y ETIQUETA® no ofrece ningtin
elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracteristicas basicas necesarias para
ol T LT - B o ol B 1 e S e S e -

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. ) de la Ley N®
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidadno resis
AVETICHE ATEATEELE, =wem e mmacss st nsis et e e e s s s i s i o

.....

! Jorge Otamendi, Derecho de Marcis. Abeleds Perrod. Bueros Aires, 2002 P 75 - 4 -' I {erl..‘
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N°® 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "HOFPPY LAGER Y E-'HQUETN‘ CLASE 32, EXPEDIENTE MN® 114[!!1!]11 SOLICITADA POR MINOIL
o A R A L e o M S S T o

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N 116568 emitido por la Direccion de Marcas y disponer el
PRTTTEIEY 100 0. Trd IR R 1 5-n-s-5 5t m s i e o s e . e S R e

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

Art. 19 REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 116568 de fecha 19 de agasto de 2024 dictada
por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y
ETIQUETA", clase 32, Acta N° 11413/2022, solicitada a nombre de pl::lr MINOIL
B semrr sttt e e e e e neee

Art. 229 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y E['EQU'E[‘A' clase
32, Acta N* 11413/2022, solicitada a nombre die MINOIL oA ---osessssssmmme s

Art. 32 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *HOPPY LAGER Y
ETIQUETA”", clase 32, Acta N" 11413/2022, solicitada a nombre de MI

4444444444
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111926 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "NATUR-ALL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N® 49182/2018 SOLICITADA POR INDUSTRIAS
CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, 5. -=-s<ssssscsssasasasasassasssssssssnananansnsas R . -

Py

Asundion,

VISTA: La sohcitud de registro de marca *"NATUR-ALL ¥ ETIQUETA", Acta N* 4?152.".1011'5 clase
43, solicitada por INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A, ; -+ wssearerssmssssersomsimssmnsseons

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A. y
solicita el registro de la marca "NATUR-ALL Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 43.---------—----

Que, en fecha 16 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N® 111926 por la Direccion de
Marcas, favorable a la concesion de la refenda solicitud de marca, «=<-sseessmemmmm s

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"NATUR-ALL Y ETIQUETA", Acta N* 49182/2018, clase 43, solicitada por INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE
PIQUERAS, S.A., con Dictamen de la Direccion de Marcas N° 111926 de fecha 16 de enero de 2024, favorable
a la emisidn de la respectiva Resolucion de Concesion, sssssssmemmmmsimmmesmmmsssmmmms e s sw e es s e sees

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

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca *“NATUR-ALL Y ETIQUETA®, ha sido presentada
para cubnr servicios “Servicios de restauracion (ahmentacion); hospedaje temporal de la clase 43 del
numencladﬂr Intemaclﬂnail -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® [294/98, las marcas son signos que sirven para distingir
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
derechior 3 COTSHTLIT UITEA TIHRICA, - -co---m- oo s o et oo s o o o 8 o o Sl B 8 8 2 7 B o = 5 S o e

Que, al analizar la denominacion "NATUR-ALL Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra
en idioma inglés, cuya traduccién al espariol es “todo naturaleza *, Ahora bien, tanto la doctrina como la
jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes
de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palab orman
la denominacion se encuentran incorporadas o no al lenguaje comin en el mercad i
conocidas porel ConFUmIMON. »re ettt et e e ———— g s
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 111926 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA *NATUR-ALL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 49182/2018 SOLICITADA POR INDUSTRIAS
CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.----- -

Que, en ese sentido, la denominacion solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una sim ple
apreciacion espontanea se puede advertr el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus
términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés', -——---—rrrrrrrmrm s e

Quie, asi las cosas, la denominacian cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad
establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: “No podrin registrarse como marcas
los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir caracteristicas del producto._.”. En ese sentido,
la denominacion "NATUR-ALL ¥ ETIQUETA”, describen la caracteristica de los servicios protegidos, porque
sugiere una conexion directa con la naturaleza ("NATUR") v la idea de totalidad o inclusién ("ALL"), como
un hotel que se enfoca en la expeniencia natural o ecoldgica; en la misma clase 43, seria improbable pensar
que lo que ofrece la firma solicitante sean los Gnicos autonzados, aptos o aprobados para su uso en

mbr T T T T e e e e e e S T R T T TR R RS RS 0  de  ea a o

Que, por consiguiente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que la solicitud de registro
*NATUR-ALL Y ETIQUETA", tal como fue presentada, no retne los requisitos basicos previstos en el Art. 1°
de la Ley de Marcas, pues carece absolutamente de distintividad, cualidad necesaria para que un signo
pueda prosperar y elevarse a la calidad de marca; en consecuencia, en ejercicio de la responsabilidad
operativa de analizar la pertinencia de las solicitudes para la concesion de marcas, en virtud al Art, 2 Inc. e)
de la citada ley, resuelve revocar el Dictamen N* 111926 emitido por la Direccidn de Marcas y disponer el
rechazn de 18 20liegilil s sssrmmc s e mm s e e m e T ————— A LA AR AR A A A A R A

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

Art. 12 REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 111926 de fecha 16 de enero de 2024 dictada
por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marca “NATUR-ALL Y
ETIQUETA", clase 43, Acta N° 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS
CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, S.A.-==+==srsssssassstassmsesmme oo e

Art. 28 RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NATUR-ALL ¥ ETIQUETA”, clase 43,
Acta N® 49182/2015, solicitada a nombre de INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE
T o ————

Art. 32 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca "NATUR-ALL Y
ETIQUETA®, clase 43, Acta N® 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS
CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, §.A.~=-ssrssesse sa s ins oot ooz eee

Art. 42 NOTIFIQUESE --+++-ssrrrressrmrasmsssinasssnnansssaas .

rveis Cmraldo
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PARAGUAY
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 50 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892722 DE FECHA 1% DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLA.SE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A. -

Asuncion, ? T
L i |

VISTO: El Expediente NU 1892722 de fecha 19 de octubre 2018 de sohcitud de registro de Modelo Industrial
denominado “PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 y Sub Clase 03, mlu:uadn p-ﬂr la firma ALUKLER

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER 5.4, se
interpane recurso de apelacion conira la Resolucidn N* 50 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Direccién de
Dibujos ¥ Modelos ot ales, — e e e e s e e

Que, por proveido de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 21 de octubre de 2021. El 3 de noviembre de 2021 esta Direccidn llamé Autos para Resolver, — -

CONSIDERANDC:

Que, la resalucion recurnda considera: *(.} Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub = Clase 3y
analizando el mismo aparece como conocido con anterionidad a su presentacidn. Que, la Ley 868/8] establece en su
Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) 8i no se diferencia de sus similares. Esta
Direccion considera que Ja solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la proteccidn por
esta tigura juridica. Crue del resultado de la bisqueda realizada arrojé como antecedente el disefio de PERFIL de la
firma ALUVAL. Que, realizando la comparacién de las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares a la
presente solicitud.(. B et T B S

Que, se agravia el recurrente ¥ expresa entre oiras cosas que: se considera que la mencionada resolucion
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada (.. ) seeees oo,

Que, expresa el recurrente “la decision de Ja Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar

si el suptesto antecedente inclusive paso a dominio publico antes de la fecha de presenmmin de la solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2008 e et *wr

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

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868(81 en su Art, 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Madela o Dibujo Industrial: *Podrin ser registrados los dibujos e modelos industriales gue sean nuevos, gue no
sirva dnicamente a la obtencién de efecto técnico, ni sean contrarios al orden piblico, a la maral y a las buenas
castumbres, Art, 3.- Se considera que un modelo o dibuje industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus
similares..” Que, del analisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el
catalogo vy la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO retine el requisipd’ de nuevn
debido a que las caracteristicas estéticas vy visuales resultan similares,------------—-—-scremmmeorerrancens e :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 50 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELQ INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N* 1892722 DE FECHA 19 DE ﬂE’l‘UBRE zm& CLASE 25, SUB CLASE m
SOLICITADA POR ALUKLER B A - e e eeemmmmes e e e e e

Antecedents Modelo solicitadn

&
[ T L Ml SR TN ]
ik

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al piblico por descripoiones, usos,
comercializaciin u otro medio, sino también porque no debera corresponderse con formas usuales de los productos
sobre los cuales serd aplicado v de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distimtivos previamente
regisirados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompafiado de la disuntividad o
de fuerza diferenciadora, entendida como %a capacidad intrinseca y extrinseca del modelo industmal para
diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivas del mercado® -+ -=-seemsemeemsmmmee e

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 v en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 47982012 “"QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artfculos de la Ley 868/81; esta Direccion General considera que
existen fundamentos legales para confirmar la resoluciin PeCurmida, -« s

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

Art. 1 CONFIRMAR la Resclucian N° 50 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por [a Direccidn de
Dibujos ¥ Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industnal denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N® 1892722 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,
presentado par la firma ALUKLER S.A.--- L GRREE e T R LS EECET

Art, 2° DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de Modelo Industnal denominado *"PERFIL
EXTRUIDO", Acta N* 1892722 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 35 El se 03, presentado por la
firma ALUKLER S.A.--- srorrssrsarsmrasrearenes -

Am. 3 NOTIFIQUESE, por cédula,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 237 DE FECHA 16 DE DICIEMERE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N*® 1892735 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.----s-ssnrsesmssssmeneess

Asuncion, E i N

VISTO: El Expediente NV 1892735 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado “PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado pl][ la firma ALUKLER

G\ wmmrm A A B 8 5 A6 ke +——

RESULTA:

Que, en fecha & de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. e
interpone recurso de apelacidn contra la Resolucidn N® 237 de fecha 12 de noviembre, dictada pur la Direccian de
Dibujos y Modelos Industriales, — oo —

Que, por proveido de fecha 04 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios
el apelante en fecha 20 de abril de 2021. E1 10 de mayo de 2021 esta Direccion [lamé Autos para Resolver,

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurnida considera; *(..) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Direccidn el registro del Modelo Industral PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3y
analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentacién. Que, la Ley 868/8] establece en su
Art. 3*; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) 8i no se diferencia de sus similares. Esta
Direccion considera que la solicitud NO retne el requisito de nuevo u original para ampararse en la proteccién por
esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojé como antecedente el disefio de PERFIL de la
firma MUNDO ALUMINIO. Que, realizando la comparacién de las caracteristicas estéticas y visuales resultan
similares a la presente solictud. (.. )" e errr e st e s

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas gue: se considera que la mencionada resolucion
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente clerta. Igualmente el antecedente  encontrado  difiere al de mi
repmgenﬂda_{_}.".."-".. e A A b o et i s s e e s e b o

Que, expresa el recurrente: la decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive pasd a dominio piblico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de Z01B. -« oo

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

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. ? Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industrial: “Podrén ser registrados los dibujos 0 modelos industriales que sean nuevos, que no
sirva dnicamente a la obtencién de efecto técnico, ni sean contrarios al orden piblico, a la moral y a las buenas
costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus
similares b} 5i antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de pnoridad vilidamente revindicada, se ha
hecho accesible al piblico en cualquier pals, y en cualquier momento, mediante su descripeitn, utilizacién o por

que en los seis meses anteriores a la fecha de su depdsito haya figurado en una exposicion ¢
= e e T o B
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DIRECCION HACIDMAL DE

( PROPIEDAD Qenmﬁmn DEI |FARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY  REKUAI
Resolucion N° {u' : o

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 237 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO"®, ACTA N® 1892735 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.

La Direccidn considera que, aunque el agraviante afirma que el antecedente encontrado carece de fecha, el
misma corresponde a un catilogo de productos que ya fue publicada en el momento de la solicitud presentada, por
tanto, ¢l mismo ya se encontraba disponible en el momento de la presentacion de la solicitud. Ademas, no es menos
cierto que existen modelos muy similares, los cuales presentan séle minimas diferencias con el moadelo solicitado.
Por lo tanto, se concluye que el modelo no fu:mple con el re::p.us:lm de NOVEDAD. dado que ya se encuentra
pﬂhl:mmmt& RTINSt et e B il S -4 -8 g4 gt S i Wi e

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
B6R/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 1.1 de la Ley N® 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la
Ley N# 47982002 "QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios
Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion General considera que existen fundamentos Jegalﬂ pam confirmar la
resolucion recurnida. - sl itig it

PORTANTO,
LA DMRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVYE:

Art. 1" CONFIRMAR la Resolucion N* 237 de fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la Direccidn de
Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N" 1892735 de fécha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,
presentado por la firma ALUKLER B+ -+ rrrrrrrrrresrrrsrrssrasssssrsnssnsnsn snmsssmsnsmsnmsnnnsss sanmssnaes

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado “PERFIL
EII'RLFIDD Acta N® 1892735 de fecha 19 DE OCTUBRE 2018, Clase 25, Sub Clase 03, pl‘t!lfnlﬂdﬂ

Art. 3  Tpyig oLl T TV ORSRS—————




DIRECCION NACIONAL DE

“ PROPIEDAD % GOBIERNO pii | PARAGUAL
INTELECTUAL < PARAGUAY REKUAI

Resolucion N®°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 59 DE FECHA 12 DE NOVIEMERE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892754 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 15 SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S A ----=s=eremsmsmscnasas e

Asancion, ‘i

VISTO: El Expediente N" 1892754 de fecha 19 de octubre 2015 de sohicotud de registro de Modelo Industrial
denominacdo “PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 :. Sub Clase 03, solicitado p-nr la firma ALUKLER

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
5.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N° 59 de fecha 12 de noviembre, dictada pur la Direccion
dea DFbU]ﬂS v iodelos INAUSRlEE, ——— e e e mn e

Que, por proveido de fecha 29 de noviembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de febrero de 2020. El 3 de marzo de 2020 esta Direccion llamé Autos para Resolver.

Que el 11 de agosto de 2020 expresa agravios el apelante, estando proveido en autos en fecha 3 de marzo
de 2020. -

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurrida considera: *(..) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub — Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocide con anterioridad a su presentacién. Que, fa Ley 868/81 establece en su
Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta
Direccion considera que la sobicitud NO redne el requisito de nuevo u onginal para ampararse en la proteccion por
esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojo como antecedente el disefio de PERFIL de la
firma SCHLUTER. Que, realizando la comparacion de las caracteristicas estéticas v visuales resultan similares a la
presente

Que, se agravia el recurrente y expresa entre ofras cosas que: se considera que la mencionada resolucitn
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente clerta. Igualmente el antecedente encontrade difiere al de mi
!'E'P!'E'S-E'ntidin(..-.}."'“"""““"'“"'""—""—""'"""”"'"”"""""""'""'"'“"“'“'"—"'“"'"""""“"""""“

Que, expresa ¢l recurrente: la decision de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
a1 el supuesto antecedente inclusive pasd a dominio publico antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
madelo industnal de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018.-- e

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso INLETPUESED, —r=errmerresnneans

Que, la normativa establecida en la Ley N2 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industnal: “Podran ser registrados los dibujos o moedelos industriales que sean nuevos, que no
sirva tinicamente a la obtencion de efecto técrico, i sean contranos al orden piblico, a la moral v a las buenas
costumbres, Art. 3%.- Se considera que un modelo o dibujo industnal no es nuevo: a) 5i no se diferencia de sus
similares b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad validamente revinge :
hecho accesible al pablico en cualquier pais, y en cualquier momento, mediante su descrpeitn, utflizacion o por
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Resolucidn N* l‘r

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 59 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO®, ACTA N® 1892754 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 15, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.

cualquier otro medio. Mo se considerara que un dibujo o modelo es conocido por el pablico por la circunstancia de
que en los seis meses anteriores a la fecha de su deposito haya figurado en una exposicién oficial u oficialmente
recnnmgda }r 5 0 b i e 0 8l e e 1 s i i 5 08 o005 s S s 5 e e 50 i

La Direccidn considera que, aungue €l agraviante afirma que el antecedente encontrado carece de fecha, el
mismo corresponde a un catdlogo de productos que va fue publicado en el memento de la solicitud presentada. por
tanto, ¢l mismo ya se encontraba disponuble en el momento de la presentacion de la solicitud. Ademas, no es menos
cierto que existen modelos muy similares, los cuales presentan sdlo minimas diferencias con el modelo solicitade.
Por lo tanto, se concluye gue el modelo no cumple con el requisite de NOVEDAD, dado que ya se encuentra
Pﬂhllcmente EHTHENETDCR w0 B B A R

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/(81, al Art, 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N°300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la
Ley N¢ 479872012 "QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios
Articulos de la Ley 868/81; esta Direccion General considera que existen fundamentos Iceg:]es para confirmar la
resoluChin FECUITId e e e e e e

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

Art. 1* CONFIRMAR la Resolucién N* 59 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la Direccidn de
Dibujos ¥ Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial deneminado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892754 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,
p[e:gen[;dg por la firma ALLTKLER Bk ~=-—==srr—esrerssersmrrrtr s s s m s s s s e i e s s

Art, 2" DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industnal denominade “PERFIL
EXTRUIDO", Acta N* 1892754 de fecha 19 DE OCTUBRE 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado
por lafirma ALUKLER SA.----erremesrmem e = gyt i

Art.3* NOTIFIQUESE, por cédula «+-rsswrrsremmrrmrrarrrasmssasre s
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Resolucién N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 11 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892826 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB ’-‘L‘LASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.

Asuncidn, "

VISTO: El Expediente N® 1892826 de fecha 19 de Octubre de 20218 de solicitud de registro de Modelo
Industrial denominado “PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado pur la firma ALUKLER
B e L i i S i e e i et E——

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER 5.A., e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 11 de fecha 28 de Enero de 2021, dictada por la Direccion
dE Dibujm F Hndetﬂs ]J-Idum-lajes- T T T T T N T T I T T I AN N NN AR S S B R S s Sl &

Que, por proveido de fecha 19 de Julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apeiinte en fecha 21 de Octubre de 2021. El 3 de Noviembre de 2021 esta Direccion General llamé Autes para
Hﬁni\rer R 0 0 1 1 e 68t Bt ot e e - e e e e i e R e e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucion recurnda considera: *(..) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta
ante esta Direccion el registro del Modelo Industnal PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub -
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentacidn, Que, la Ley 868/8]
establece en su Art. 3*; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su ine. a) 5i no se diferencia de sus
similares. Esta Direccidn considera que la solicitud NO redine el reguisito de nuevo u onginal para ampararse en |a
proteccidn por esta figura juridica. Que del resultado de la blsqueda realizada arrojd como antecedente el disefio
de PERFIL de la firma INDALUM, Cardlogo 2011 QL:In realizando la :umpamcl:nn de las caracteristicas estéricas v
visuales resultan similares ala presente solioiud () e mmmm s e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre ofras cosas que: se considera que la mencionada resolucion
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisgueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(_).===srsseeeses

Que, expresa el recurrente “la decisién de la Directora no se ajusta a derecho dado gue no se puede

determinar si el supuesto antecedente inclusive pasé a dominio piblico antes de la fecha de presrnmnd-n de la
salicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018% -+ essrmrrrssrrri s srrrnens

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

Que, la normativa establecida en la Ley N® 868/8] en su An. I Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industnal: *Podrin ser registrados los dibujos o modelos industnales gue sean nuevos,
que no sirva tnicamente a la obtencidn de efecto técnico, ni sean contraros al orden puiblico, a la moral y a las
buenas caostumbres, Art. 3%.- Se considera gue un modelo o dibujo industrial no es nueve: a) i no se diferencia
de sus similares.” Gue, del anihsns realizado en ol prfsr_-nt: caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
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Resolucién N® |

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 11 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892826 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2015 CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.

Antecedente Muodela solicitado

PN ]

Jue, la novedad de un modelo industrial no solamente sera determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apanencia objete de proteccion no haya sido accesible al pablico por descripciones,
usos, comercializacién u otro medio, sino tambeén porque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no deberi ser confundible con otros signos distintivos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberd ir acompafiado de la
distintividad o de fuerza diferenciadors, entendida como T2 capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado® --=—-—essesrrairamnes

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/8]1 v en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N2 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
MACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, gue modifica varos Articulos de la Leyv 368/81; esta Direccibn
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucidn recurmidi. --------—====ssrrsrereeres

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

Art 1" CONFIRMAR la Resolucion N 11 de fecha 28 de Enero de 2021, dictada por la Direccion de
Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N* 1892826 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase
25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S ««-«sccsnssmmmmmmmi e

Art. 2* DISPONER el archiva de la sohcitud de registro de Modelo Industrial denominado
“PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892826 de fecha 19 de actubre de 2018 :
03, presentado por la firma ALUKLER S A ~--+rrtrsrresans

Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédula, — e e

'J::nmE-:n:lll' e |
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 206 DE FECHA 06 DE OCTUERE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICTTUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A. St

Asuncién, ]

VISTO: El Expediente N® 1892832 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado  "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solictado por la firma ALUKLER

Sqﬁh-n—----a—-------------------------------------.--1-1----1--..1--......."... o s g i . S e i e e e i

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER 5.4,
se interpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N* 206 de fecha 06 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la
Direccion de Dibujos y Modelos Industriales, — -

Que, por proveido de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios
el apelante en fecha 07 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Direccion Hlama Autos para Resolver, —--—---------

CONSIDERANDO:

Que. la resolucién recurrida considera: *(..) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar Jos de la Clase 25, Sub - Clase 3 v
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacion. Que, la Ley 858/81 establece en su
Art. 3% Se considera que [a solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) 5i no se diferencia de sus similares. Esta
Direccidn considera que la solicitud NO revine el requisito de nuevo u original para ampararse en la proteccion por
esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada arrojo como antecedente ol disefio de PERFIL de la
firma ALUMINIO GARCILASO. Que, realizando la comparacidn de las caracteristicas estéticas y visuales resultan
similares a la presente soliciud.f,., e s e e

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera gque la mencionada resolucidn
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada..).----

Que, expresa el recurrente “/a decisian de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive pasd a dominio pdblico antes de la fecha de pns-senrac-mn de [a solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 20087 -« «vseerme e

Que, corresponde a esta Direccidn General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesta.- -«

Que, la normativa establecida en la Ley N2 B68/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industrial: *Podrdn ser registrados Jos dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no
sirva tnicamente a la obtencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al orden priblico, a la moral y a las buenas
castumbres, Art. 3% Se considera que un moedelo o dibwo industrial no es nueva; a) 5i no se diferencia de sus
similares.  Que, del anilisis realizado en el presente caso, haciendo el catejo entre el antecedente encgnirago en el

debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares. ---ssssommns
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Resolucion N®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 206 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO®, ACTA N* 1892832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A.

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un maodelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccidon no haya sido accesible al pablico por descripciones, usos,
comercializacion 1 otro medio, sino también porque no deberi corresponderse con formas usuales de los productos
sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no deberd ser confundible con otros signos distintivos previamente
registrados, Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompanade de la distntividad o
de fuerza diferenciadora, entendida como %a capacidad intrinseca y extrinseca del modelo industrial para
diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivas del Mmercadin® <o« e

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Ine. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 v en base a las facultades que le otorga el A, 37 de la Ley N9 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Articulos de la Lc:r' BGE/RL esta Direccidn General considera que
existen fundamentos legales para confirmar la resalucion recurmida, ---——-- e

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

Art. 1® CONFIRMAR la Resolucitn N® 206 de fecha & de octubre de 2021, dictada por la Direccidn de
Dibujos ¥ Modelos Industnales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
*PERFIL EXTRUIDO", Acta N® 1892832 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03,
presentado por la firma ALUKLER 5.4 -«---s=== R e e S S e S

Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominade "PERFIL
EXTRUIDO", Acta N® 1892832 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentndn
por la firma ALUKLER S.A.-- e .

Art.3* NOTIFIQUESE, por clduaa, ---—---mmem e
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Resolucién N° _g;_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 140 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO®, ACTA N* 1892843 DE FECHA 19 DE DETLTBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER 5.A. =

Asuncian, n

i

VISTO: El Expediente NU 1892841 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado “PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-<-eeeecemensmmacees

RESULTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER 5.A,
se interpone recurso de apelacion contra la Resalucion N* 140 de fecha 21 de julio de 2021, dictada pﬂr la Direccitn
de Dibujos y Modelos Industriales, — e = rrrre

Que, por proveido de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios
¢l apelante en fecha 07 de Junio de 2022, E1 21 de Junio de 2022 esta Direccion lamd Autos para Resolver, —--.oeezee

CONSIDERANDC

Que, la resolucion recurrida considera: () Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta anke
esta Direccion el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando e mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentacidn. Que, la Ley 868/8] establece en su
Art. 3% Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) 51 no se diferencia de sus similares. Esta
Direccidn considera que la solicitud NO retine el requisito de nuevo u original para ampararse en la proteccion por
esta figura juridica. Que del resultado de la bisqueda realizada armojd como antecedente el disefio de PERFIL de la
firma ALUMICENTRO. Que, realizando la comparacitn de las caracteristicas esténicas y visuales resultan similares a la
presente T o L T RECETEEEEEDE NI EEPP R

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resalucién
carece de argumentos validos debido a que el antecedente encontrado en el motor de |a bisqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente cierta, Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada....)------r--ressreemresreaes

Que, expresa el recurrente “la decisidn de la Directora no se afusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive paséd a dominio puiblico antes de la fecha de presentacion de [a solicitud de
modelo industral de mi mandante en fecha 19 de ocibre oe 2018 e e e s s i

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

Que, la normativa establecida en la Ley N® B68/B1 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industrial: “Podrdn ser registrados fos dibujos o modelos industriales que sean nueves, gue no
sirva tnicamente a la obtencidn de efecto técnico, ni sean contrarios al orden publico, a Ia moral y a las buenas
costumbres, Art. 32- Se censidera gue un modele o dibujo industnal no es nuevo: a) 8 no se diferencia de sus
similares. " Que. del andlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedent
catilogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO retine el
debido a que las caracteristicas estéticas y visuales resultan similares. -« s A
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Resolucién N° iJ ' 8 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne¢ 140 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
“PERFIL EXTRUIDO", ACTA N® 1892843 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03.
SOLICITADA POR ALUKLER S.A. -

Antecedente Madelo solicitado

£

BTy

Que, la novedad de un modelo industrial no sclamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccion no haya sido accesible al pablico por descripciones, usos,
comercralizaciin u otro medio, sino también porgue no debera corresponderse con formas usuales de los productos
sobre los cuales serd aplicado y de igual forma no debers ser confundible con otros signos distintivos previamente
registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial debera ir acompafiado de la distintividad o
de fuerza diferenciadora. entendida como %4 capacidad intrinseca y extrinseca del modelo industrial para
diferenciarse de otres modeles industriales o signos distintivos del Mercadam - -—-ce e

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art, 3 de |a Ley
B68/8] y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N 4798/2012 *QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica varios Articulos de la Ley B68/81; esta Direccian General considera que
exasten fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida - ressms s

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

Art. 1* CONFIRMAR la Resolucion N° 140 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Direccian de Dibujos
¥y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industnal denominado *PERFIL
EXTRUIDO", Acta N* 1892843 de fecha 19 de octubre 2008, Clase 25, Sub Clase 03, ]:lresenmd::l pm la

Art.2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado “PERFIL
EXTRUIDO", Acta N* 1892843 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presenladt:r pnrla
G L LTI ER B o wscincs st Cob s net o st A ot i g
Art, 3 NOTIFIQUESE. por cédula, R Rl
—
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Resolucion N* L .P ¢ B
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 131 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS ¥ MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELD
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO", ACTA N*® 1892863 DE FECHA 19 DE U'C‘TUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA F‘GRALUIELER S.A.

Asuncidn, -I

VISTO: El Expediente N2 1892863 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial
denominado “PERFIL EXTRUIDO® en la Clase 25 y Sub Clase 03, solictade por la firma ALUKLER
-3 PRSP — A £ £ £ttt

EESULTA:

Que, en fecha & de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
S.A. se interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 131 de fecha 9 de srpnemhre de 2020, dictada pur
la Direccidn de Dibujos y Modelos Industrales. — e

Que. por proveido de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Direccion llamé Autos para
HE—EG‘]"‘ET_"""""""""""""_--"--_""'-'---“---'""'"--"-“---1"- A 0 Dl S B8 e B e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, la resolucién recurrida considera: *{) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 201§, se presenta
ante esta Direccién el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDD, para amparar los de la Clase 25, Sub -
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conoode con anteriondad a su presentacion. Que, la Ley 868/81
establece en su Art. 3%, Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su ine, a) Si no se diferencia de sus
similares. Esta Direccion considera que la solicitud NO reine el requisito de nuevo u original para ampararse en la
proteccién por esta figura juridica. Que del resultado de la busqueda realizada arrojé como antecedente ef disefio
de PERFIL de la firma ALUMINIO GARCILASO. Que. realizando la cnmpamcmn de las caracteristicas estéticas y
visuales resultan similares a la presente solicitud.{,.)" - b s ol B R o e o Y UL B S

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolucion
carece de argumentos vilidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la bisqueda GOOGLE
carece de fecha y fuente cierta, Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada(.).—-s=

Que, expresa el recurrente “la decisidn de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede

determinar si el supueste antecedente inclusive pasdé a domimio piblico antes de la fecha de presentacidn de la
salicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octibire de 20187 oresmmrmini e

Que, carresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurse interpuesto.---—-

Que, la normativa establecida en [a Ley N® 868/8] en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industnal: “Podrin ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos.
gue no sirva dnicamente a fa obtencion de efecto téenico, ni sean contrarios al orden publico. a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3%~ Se considera gue un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) i no se diferencia
de sus similares.” Que, del andlisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre _gl antecedente
encontrado en el catalogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo sglicitado NO redne el
requisite de nuevo debido a gue las caracteristicas estéticas y visuales resultan similarafse eese e fooemn
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Resolucibn N® _ | ) | £
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 131 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRIAL “PERFIL EXTRUIDO®, ACTA N* 1892863 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER 5.A,

Antecedente Madelo solicitado

ol

e r"::| x
i = = RN —y

Quie, la novedad de un modelo industrial no solamente serd determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de proteccifn no haya sido accesible al piblico por descripclones,
usos, comercializacion u otro medio, sino también porgque no deberd corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales serid aplicado y de igual forma no deberi ser confundible con otros signos distintives
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un medelo industrial deberd ir acompaniado de la
distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como Ya capacidad intrinseca y extrinseca del modelo
industrial para diferenciarse de oiros modelos industriales o signos disuntives del mercado” -«-saseesersssnaancns

(Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
B68/B1 y en base a las facultades que le otorga el Art, 37 de la Ley NP 4798/2012 “QUE CREA LA DIRECCION
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL®, que modifica vanos Articulos de la Ley 868/8]; esta Direccidn
General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolucion recurrida, —----eemmeemnaroens

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

Art 1* CONFIRMAR la Resolucian N* 131 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la Direceidn de
Dibujos ¥ Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N® 1892863 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,
presentado por la firma ALUKLER SA. ——— s s srmsers e ssanaas

Arm 2° DISPONER el archive de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL
EXTRUIDO", Acta MN* 1892843 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, pre—senmdn
porla firma ALUKLER 5.4 - B R ST T SR PP o e ;

Ar. 3 NOTIFIQUESE, por cédula. - ---rrerrremrrsasrrrassomsssoes
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Resolucion N* !

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[ 3,6- DIHIDRO-3-METIL-2.6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-
1-(2H)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA",
EXPEDIENTE N°® 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR BASF
AKTIENGESELLSCHAFT, ----ssmsmnnsmsmnmmnses e S e SIS :

Asuncian, 2] H.lrl_ﬂ Filfs]

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma BASF
AKTIENGESELLSCHAFT., cantra la Resolucion N2 36 de fecha 01 de febrero del 2019, dictada por la
Direccion de Patentes, it L b

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero del 2019 se presenta la representante convencional de la firma BASF
AKTIENGESELLSCHAFT., a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion N2 36 de fecha 01 de
febrero del 2019, dictada por la Direccion de Patentes, -« msmssssmssssssssam s

Que, en fecha 27 de febrero del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevindose los autos al SUPERIOR. ------meresmmss s

Que, en fecha 24 de abril del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 27 de noviembre del
2024 se |lama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacién de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: " (..) " Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica
de Patentes AT N2 19/2019, entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo en base a los
antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 34939/2007, desde el punto de vista técnico
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 "De
Patentes de Invenciones® en sus Art. 3% 8% 15° y I7°. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de fa
presente solicitud; salvo mejor parecer de la Direccion General de Propiedad Industrial™f.. )" -«=s=ssses -

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(.) Con respecto a la
actividad inventiva (la novedad de la presente invencidn no ha sido cuestionada en el Informe),
entendemos quie el Sr. Examinador alega que no es posible evaluar las propiedades mejoradas de la
forma Il inventiva de feniluracilo | para aplicaciones de fitoproteccion, fales como una mayor acclon
herbicida y mayor tolerancia de las plantas cultivadas, en comparacion con el feniluracilo 1 amorfo. En
efecta, tal como se muestra en los resultados de fa prueba del herbicida resumidos en las tablas 4a 6
que se incluyen en la descripcion de la presente solicitud, la nueva forma Il tiene mayor accion
herbicida y, al mismo tiempo, es menos dafiina para las plantas ttiles. En particular se demostro que la
accion herbicida de la forma cristalina Il reivindicada era considerablemente mis alta, en la mayoria
de los cases mds del 20% y en una gran cantidad de casos aiin mas del 30% que la accidn herbicida de
la forma amorfa. En otras palabras, la forma Il cristalina reivindicada muestra mayor selectividad hacia
plantas daninas, lo que es claramente un beneficio cuando el compuesto se aplica a cultivos. A partir
de estos datos presentados en [a solicitud, resulta claro que una mayor eficacia herbicida del
polimarfo reivindicade es el resultado impredecible que se deriva de las propiedades de laforma
cristalina. Por ende, la eficacia del herbicida mejorada es un beneficio sorprendente, que‘no podria
haberse derivado del estado de la técnica. Asimismo con respecto al argumenpﬁié'ﬁ. Yestigaciop
Joneti®d

. rmer
igdin e 5L e




DRECC S MACIDRAL BF

PROPIEDALD . GOBIERNO v | PARAGUAL
INTELECTUAL PARAGUAY  REKUAI
BARASLAY A 4 =

|
l.
Resolucion N° 0 i .

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[ 3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-

1-(2H)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA”,
EXPEDIENTE N° 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR BASF
AKTIENGESELLSCHAFT. e e e e A S 0 e A Ak e e b e =

sistemdtica de las formas cristalinas de un compuesto orginico es una prictica habitual para la
persona del oficio de nivel medio, y que por lo tanto esta persona no tendria dificultad para
identificar y preparar una forma cristalina especifica con propiedades superiores, nuestra mandante
desea manifestar lo siguiente. Una persona del oficio del nivel medio no podria esperar
razonablemente que el polimorfo reivindicado y el polimorfo conocido de DI (o de D2: WO
03/097389) wvieran diferente actividad herbicida, debido a que la estructura molecular del
compuiesto es la misma y la diferencia reside unicamente en la manera en que las moléculas estin
AISPLESIRE O f SOIRD, [} searassssscsmrmersmmmsimmmnnan s ket ot iot oo e Ao AN S A s

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N* 1630/2000, reza; “Artfeulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podri ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Prapiedad industrial, que le asignari niimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: 1)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la tnvencién y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; v e un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otre titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion rejvindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Propiedad IndUstrial " - rrmmmseses sttt e s

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N2 3493972007 basandose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
28/01/2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego rewvindicatorio de once (11)
reivindicaciones, presentado en el expediente N 1878750 de fecha 12 de agosto del 2018 como
contestacion a la vista de Fondo N® | AT N¢ 45/2018 de fecha 18 de junio del 2018, notificada al
solicitante el 19 de junic de 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su
escrito de expresion de agravies, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio,
reduciéndose a unas tres (3) reivindiCACIONEs - --r-rrussticmi ettt as

Posteniormente, como medida de mejor proveer, la Direccién General de Propledad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 02 de enero del 2025, determina que aundue
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera més clara v varias de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas ain carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de “Patentes de Invenciones™ en sus Art, 3%, 7% § B, —reeeeeeeeeeonor e ereeerassss s sss o oo amsa e n e s asanan s

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR la Resol
dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud d
34939 de fecha 12 de octubre del 2007.----—------reeeees :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[ 3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-
1-(2H)-PIRIMIDINIL})-4-FLUORO-N-((METIL(1-METILETIL)AMINO]SULFONIL] BENZAMIDA”,
EXPEDIENTE N° 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICITADA POR BASF

Art. 12

Art.l®

Art3e

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

CONFIRMAR la Resolucion N*® 36 de fecha 01 de febrero del 2019, dictada por
la Direccion de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°734939 DE FECHA 12 DE OCTUBRE
DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF AKTIENGESELLSCHAFT.. BAJO
LA  DENOMINACION “FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-[ 36-
DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)- 1-(2H)-PIRIMIDINIL})
-4-FLUORO-N-((METIL({1-METILETIL)AMINO]SULFONIL|BENZAMIDA" -------

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "FORMA CRISTALINA DE
2-CLORO-5-[ 3,6~ DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-
1-{2ZH)-PIRIMIDINIL)-4-FLUORO-N-((METIL{1-METILETIL)AMINO]SULFONIL]
BENZAMIDA", N2 34939 de fecha 12 de octubre del |

NOTIFIQUESE por cédula.---------ssmeeemmeeaes .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 343 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
*COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O
MAS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO", EXPEDIENTE N* 18757/2007, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL
2007, SOLICITADA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED. wees

Asuncién, / | MAR LUdy

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED., contra la Resolucion N7 343 de fecha 23 de mayo del 2018,
dictada porla Direcciin de Patentes, ¥; sscesserrrssasmmssistmsmmmmsseansrrmsss e e e tannnn o toss

RESULTA:

Que, en fecha 25 de mayo del 2018 se presenta la representante convencional de la firma
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED, a interponer recurso de apelacion contra la
Resolucidn N2 343 de fecha 23 de mayo del 2018, dictada por la Direccion de Patentes. -«

Que, en fecha 05 de junio del 2018, fue dictada |la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose [os autos al SUPLAOL, -=-=wressrmsrmersssmssasns s srsss s s s s

Que, en fecha 15 de octubre del 2018 expresa agravios el apelante. En fecha 01 de noviembre del
2018 se llama Autos para resolver. Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacidon de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de
agravlﬂﬁ'_ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza: * (..)" Que, el dictamen final de la Asesorfa Técnica de
Patentes ATN N2 34/7018 entre otras cosas dice: “Realizado el examen de fondo en base a los
antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N® 1875772007, desde el punto de vista
téenico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos
3° 5% I5° y I7° de la Ley 1630/00 “De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el
RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Direccisn General de Propiedad
T LT o O

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: %..) Que tal resolucion no
debe considerarse vilida, puesto que mis mandantes en el tiempo oportuno presentaron la
contestacion de vista de fondo en el expediente de referencia, escrito presentado en fecha 03 de abril
de 2018, bajo acta No. 21.880/2018, por el cual se presentaron las modificaciones pertinentes en las
reivindicaciones, subsanando de tal forma lo objetado antenormente; empero el examinador de
fando hizo caso omiso de la misma y procedid a rechazar la patente de mis representados en base a
un ligero estudio de la patente en cuestion. En vista a ello expongo nuevamente las modificaciones de
las reivindicaciones presentadas en su