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Resolución

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" IO9O DE FECHA 18 DE A@STO DE 2015, DICIADA POR
LA DIRECCIÓN Ng MARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "Ao Pol
ct ELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA", CLASE 25, D(PEDIENTE N" 43O8O/2O13, A NOMBRE DE FENIX
sá.----------

Asuncrón, I'l,\R /u/l

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FEND( SA en
contra de la Resolución N" 1090 de fecha l8 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y¡---------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2Ol8 se presenta el representante convencional de FEND( S*4- e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1090 de fecha 18 de agosto de 2015, dictada
por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 23 de julio de 2Ol8 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 3O de agosto de 2018, el representante convencional de FEND( SA expresó agravios;
Esta Dirección üene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 3l de
agosto de2O22.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MARTEL",
registrada con el número 314461 en fecha O8 de agosto de 2OO8 a favor de MARIA CECILIA FADUL DE
ALTERI, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al artículo ós de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que mi mandante ha solicitado
el regisüo de la marca 'AO PO'l CUELLO PERFECTO MARTEL" y ET|QUETA, para disünguir:'TODOS" de la
clase 25, bajo Acta No. 13/43O8O de fecha 2O de seüembre 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.
314.461 de la marca: "MARTEL" de MARIA CECILIA FADLIL DE ALTIERI a FENIX 5.A., tomándose nota en la
base de datos en fecha 22 de Setiembre de 2017. Que, en consecuencia, la frrma FENIX S.A. es la actual
propietaria del Registro de la marca "MARTEL" y solicitante de la marca "MARTEL CLASSIC" y Etiqueta,
según consta en la base de datos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (...)".--------

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

Que, en primer lugar, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, se verifica en el sistema
informáüco de Ia Institución, que Ia marca antecedente "MARTEL" (marca base de rechazo
el Ne 314461 y su renovación, Registro Ne 452029, se encuentran actualmente a

(titular de la marca solicitada), es decir que tanto el antecedente y la marca en
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Resolución N'

POR Lq. CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" 1O9O DE FECFIA 18 DE AGOSTO DE 2OI5, DICTADA POR
LA DIREccIÓN DE MARcAs, EN EL pI<pEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AO PO.I

CUELLO PERFECTO MARTEL y ETIQUE"TA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 43O8Ol2Ol3, A NOMBRE DE FENIX
s-A-----------
pertenecen a la misma persona jurídica, lo cual se puede verificar en el sistema informático de la

Institución.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas "MARTFI " (marca base de rechazo) y

"AO POI CUELI-O PERFECTO MARTEL'(marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas,

propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de

confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario

No obstante, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para

distinguir productos o servicios y en la propia legislación marcaria se encuentran reguladas ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a consütuir una marca.

Asimismo, el artículo 2e, inciso k), de la misma ley establece claramente como causal de

irregistrabilidad para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación
geográfica. Este inciso fue modificado por la Ley Ne 4923113 "DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN", que define y diferencia ambas figuras, ampliando la prohibición para
incluir no solo las indicaciones geográficas, sino también las denominaciones de origen

Que, conforme al Artículo 7 de la Ley 4.923113 y el26 del Dto. Reglamentario 1.286119, la Dirección de
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad
Intelectual (DINAPI), por Resolución Np O0l de fecha 30 de agosto de 2019 resolvió: "(...) APROBAR el
RECONOCIMIENT) de la DEN)MINACIÓN DE zRIGEN YATAITY para distinguir a los productos
artesanales hechos con AO PO'l rústico, con o sin bordados sobre el mismo, elaborados integramente en Ia
ciudad de Yataity del Departamento del Guairá (...).----------

Que, el artículo 27s de la Ley 4923113 dispone: '(...)ArtÍculo 27.- PROHIBICIONES. eueda prohibido el
uso de la indicación geográfica y/o denominación de ongen: a) Para productos que no provengan de las
áreas geográficas determinadas en su corespondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como
designación comercial de productos similares a los registraáos como'indicación geográfici o denominación
de origen (...)" .- -- - - -- -

Que, a este respecto, competencia desleal, según el Art. 8O de la Ley de Marcas, constituye todo acto
contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos
considerados de comPetencia desleal constituye la utilización directa o indirecta, o la imitación de una
indicación geográfica (Art. 81, tnc. d).

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en Ia
Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el paraguay a iravés de la Ley
cual, en su Anexo lC, establece el RCupRDo soBRE Los ASpECTos DE Los DERECHoS
INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en

,l,l:.
t Barciro de Módica, G.E y Módico, C.A (2020).oposición a la solici¡ud de Regisüo. Manuctl de Dercchos l¡.telectuales. (2. Ed qi lZ?i
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Resolución

POR I.á. CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" IO9O DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN Pg MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AO POl
CI,JELLO PERFECTO MARTEL Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 43O8Ol2Ot3. A NOMBRE DE FENIX
sA----------
la protección de las indicaciones geográficas, y dispone expresamente que: "22.2. En relación con las

indicaciones geográficas, los Miembros arbitrará los medios legales para que las partes interesadas puedan
impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o
sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfrca distinta del verdadero lugar de
origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier
ota utilización que consütuya un acto de competencia desleal, en el senüdo del artículo lobis del
Convenio de París. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite. o a peüción de una parte
interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista
en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal
indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal
que induzca al público 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 Dirección considera que se han acreditado suficientes
argumentos para proceder a la confirmación de la resolución apelada.

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

RESUELVE

ArL ls CONFIRMAR la Resolución N' lOgO de fecha l8 de agosto de 2Ol5 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AO PO"l CUELLO
PERFECTO MARTELY ETIQUETA", clase 25, Expediente N" 43O8Ol2Ol} solicitada a

ArL 39 NOTIFÍQI.JESE..-.-------

nombre de
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Resolución No_
POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N' 817 DE FECHA 16 DE MAYO DE2O23Y N" 1578 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMA TEcNoLocÍn pene AGRo (sLocAN) y ETIeuETA,,
CLASE 09, EXPEDIENTE N" 07094/2022, SOLICITADO pORMAICONJOSE SILVEIRADOS SANTOS. -----------

Asunción,

MSTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por la representante
convencional de la firma MAICON IOSE SILVEIRA DOS SANTOS contra las resoluciones No 817 de fecha 16
de mayo de 2023 y No 1578 de fecha 28 de octubre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y:-------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de IrrÍAICON IOSE
SILVEIRA DOS SANTOS e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio, contra las
resoluciones N" 817 de fecha 16 de mayo de2023 y No 1578 de fecha 28 de octubre de2OZ4, dictadas por la
Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de noviembre de 2024,la representante convencional de MAICON IOSE SILVEIRA
DOS SANTOS expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha ll de
noviembre de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1731178
Denominación SYMA Clase 9 Registro 462489 Titular Jihad Ali Jaber (Py). Comentario: eue las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifrca, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al articulo 6p de la
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 partÍcula SYMA O SIMA, no es menos cierto que la marca de mi
mandante está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferentes el cual realiza un
importantu aporte en materia de distintividad y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre
ellas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su
convivencia pacÍfica en el mercado .../... existen registradas, marcas con la sílaba SYMA O SIMA como parte
de la denominación de todas ellas, que detallo a continuación SIMATIC REG. Ne 500398 CLASE 09
COEXISTE CON LA MARCAANTECEDENTE, SIMA REG. N9 526568, SYMAQ REG. N9 485855(..,)".----.----.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan

, { í_Il¡ it

derecho a constituir una marca.

restricciones Para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N' 8I7 DE FECHA 16 DE MAYO DE2023 Y N" 1578 DE

FECHA 28 DE OCTUBRE DE2024, DISTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE

soLIctTUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SrMA TECNOLOGÍA pene AGRO (SLOGAN) Y ETIQUETA",

CLASE 09, EXPEDIENTE N' 07094/2022, SOLICITADO POR MAICON JOSE SILVEIRA DOS SANTOS.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SYMA" y la
solicitud de registro de la marca "SIMA TECNOLOGÍA pene AGRO (SLOGAN)", se evidencia que la
solicitante reproduce en el mismo orden las tres de Ias cuatro letras que Posee la registrada en su

denominación, siendo así similar a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la

similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----------

"SIMATECNoLOGÍA PARAAGRO (SLoGAN)" (marca solicitante), y

"SYMA" (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes

elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,

tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicltud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca
base de rechazo, posee el registro Ns 462489 en la clase 0q que protege los siguientes prcdt¡slo.:: "Todos los
productos de la clase 09 (NUEVE), comprendiéndose ente ellos, aparatos e instumentos cientÍfrcos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfrcos, ópücos, de pesaje, de medición, de señalización, de
contol (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instumentos de conducción, distibución,
tansformación acumulación, reguJación o contol de la electicidad; aparatos de grabación, tansmisión o
reproducción de sonido o imágenes; soportes de regisúo magnéücos, üscos acúsücos; discos compactos,
DW y otos soportes de grabación digides; mecanismos para aparatos de preuio pago; cajas registadoras,
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; sofuvare; ertinbres.i mientras
que la marca en trámite de registro pretende obtener la misma clase la siguiente cobertura:
"Exclusivamente artÍculos p¿ra el agro, balanzas, balanzas de precisión, contadores de semillas, reglas de
camPo, palitas de jardÍn, tetmómetos üpo espeto.-". Vemos así, que existe una notable semejanza en
cuanto a la clase y la cobertura de la marca solicitante y la marca base de rechazo, que podría generar
confusión en el consumidor, constituyendo un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría
contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
exPresa: "(...) la teoria de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras
marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...))'l

Que, en ese sentido no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual
expresamente prohÍbe el registo de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa
marca, situaciÓn que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexisten.i, p"ff,.G1tr"
las mismas.

I OTAMENDI, Jorge. DERECHo DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenü na.2oll.8va. Ed. pág. 458.
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N' 8I7 DE FECFTA 16 DE MAYO DE2O23Y N" 1578 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'SIMA TECNOLOGÍA pene AGRO (SLOGAN) y ETIQUETA",
cLASE 09, EXPEDIENTE N' 07094/2022, SOLICITADO pOR MAICON IOSE SILVEIRA DOS SANTOS.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que Poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SIMA
TECNOLOGÍA pene AGRO (SLOGAN)" no podrá coexistir con la marca antecedente "SYMA", con la cual
presenta más semejanzas que diferencias

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos go y Zo

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar las resoluciones apeladas. -----------

Art.le

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE

CONFIRMAR las Resoluciones N" 817 de fecha 16 de mayo de 2023 y No 1578 de fecha
28 de octubre de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SIMA TECNOLOGÍA
PARA AGRO (sLocAN) Y ETIQUETA", clase 09, Expediente No o7o94lzozz,
solicitada a nombre de MAICONIOSE SILVEIRADOS SANTOS.---

Art.2e

Art.3e
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Resolución fi4
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIÓN N" 412 DE FECHA 12 DE IUNIo DE 2019, DICTADA poR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "DR.
MARTENS", CLASE 18, EXPEDIENTE N" 0487212018, A NOMBRE DE 'DR. MARTENS'INTERNATIONAL
TRADING GMBH Y "DR. MAERTENSN MARKE'TING GMBH.

Asunción, 0 7 [iIiR zuls

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por Ia representante convencional de "DR. MARTENS'
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y'DR. MAERTENS'MARKETING GMBH en contra de la Resolución N'
412 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta la representante convencional de "DR MARTENS'
INTERNAflONAL TRADING GMBH Y 'DR. MAERTENS'MARKETING GMBH e interpone Recurso de
Apelación en contra de la Resolución Ne 4I2 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de
Marcas.

Que, en fecha 3l de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, la representante convencional de "DR. MARTENS'
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y 'DR. MAERTENS' MARKETING GMBH expresó agravios; Esta
Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
septiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR. MARTENS
AIRWAIR", registrada con el número 478120 en fecha I de Febrero de 2019 a favor de GMGfm Gmbh
Trademarks [DE], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por
lo que de conformidad al articulo 6e 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 obstáculo para la concesión de la marca de mi mandante, es preciso mencionar que
tanto mi mandante InternationalTrading GmbH y "Dr. Maertens" Marketing GmbH como el propietario de
las marcas base de rechazo y objeción GFM GmbH Trademarks son empresas relacionadas, a fin de
demostrar la veracidad de dicha afirmación, fue emitida una Declaración furada.../...QuE, "Dr. Martens"
Intemational Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH son cada uno, titulares del 25% de GFM
GmbH Trademarks. QIJE, "Dr. Martens" International Trading GmbH; "Dr. Maertens" Marketing GmbH y
GFM GmbH Trademarks son entidades relacionadas bajo la misma titularidad. Adjunto Copia de la
Declaración Jurada con su respectiva traducción. En consecuencia, demostrada la Relación Comercial entre
las citadas empresas ya no existirÍa obstáculos para la concesión de la marca solicitada por mi mandante.
Además de lo mencionado, es importante destacar que tanto la marca solicitada como las marcas citadas
como antecedente coexisten pacíficamente entre sí sin ningún obstáculo en otras jurisdicci,
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Resolución No

poR LÁ, cuAL sE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 4t2DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR.
MAR'IENS", CLASE 18, EXPEDIENTE N" O48I2I2OI8, A NOMBRE DE 'DR MARTENS' INTERNATIONAL
TRADING GMBH Y'DR. MAERTENS'MARKETING GMBH.

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

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

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas: Gfrn Gmbh Ttademarks [DE] (titular de la marca

base de rechazo) y "dr. Martens" Intemaüonal Trading Gmbh Y "dr. Maertens' Markeüng Gmbh (titular de la

marca solicitada), corresponden a la misma persona jurídica. Esto se constata mediante la copia autenticada
de la declaración jurada adjuntada por el representante de "dr. Martens" Internaüonal Trading Gmbh Y'dr.
Maertens' Markeüng 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
la misma titularidad (...)".'--"' - "

Que, dicho esto, nos resulta lógico 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 confusión alguno, ni
mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consrderaciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características

propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resoluclón recurrida

DrREcctóN NAcIoNAL DE

Art.le

ArL 2e
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4

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N'412 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por Ia Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DR.

MARTENS", clase 18, Expediente No 0487212018, solicitada a nombre de'dr. Martens'

ArL 3e

International Trading Gmbh
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Resolución No_
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'4ll DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN 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'INTERNATIONAL
TRADING GMBH Y'DR. MAERTENS'MARKETING GMBH.

Asunción,
07 ,)

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de "DR. MARTENS'
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y'DR. MAERTENS" MARKETING GMBH en contra de la Resolución N'
4ll de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;------------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta la representante convencional de'DR. MARTENS'
INTERNAflONAL TRADING GMBH Y 'DR MAERTENSU MARKETING GMBH e interpone Recurso de
Apelación en contra de la Resolución Ns 4ll de fecha l2 de junio de 2019, dictada por la Dirección de
Marcas.

Que, en fecha 3l de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de agosto de 2019, la representante convencional de "DR. MARIENS'
INTERNATIONAL TRADING GMBH Y 'DR. N{.AERTENS, MARKE'IING GMBH expresó agravios; Esta
Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
septiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR. MARTENS
AIRWAIR", registrada con el número 479744 en fecha 15 de Marzo de 2019 a favor de GMGfm Gmbh
Trademarks [DE], Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán
tener coexistencia pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por
lo que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, y con el frn de
superar el mencionado obstáculo para la concesión 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 objeción GFM GmbH Trademarks son empresas relacionadas, a fin de
demostrar la veracidad de dicha afirmación, fue emitida una Declaración furada.../...Qu8, "Dr. Martens"
Intemaüonal 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
Declaración Jurada con su respectiva traducción. En consecuencia, demostrada la Relación Comercial entre
las citadas empresas ya no existirÍa obstáculos para la concesión de la marca salicitada por mi mandante.
Además de lo mencionado, es importante destacar que tanto la marca solicitada como las
como antecedente coexisten pacificamente entre sí sin ningún obstáculo en otras

itadas
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Resolución No_

poR LA CUAL SE REVOCA L-A. RESOLUCIÓN N" 4ll DE FECFLA L}óEIUNIO DE 2019, DICTADA POR Lá,
DIRECCIÓN 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'INTERNANONAL
TRADING GMBH Y'DR. MAERTENS' MARKETING GMBH.

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

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

pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas: Gfrn GmbhTtademarks [DE] (titular de la marca

base de rechazo) y'ü. Martens" InternationalTrading GmbhY "ü. Maertens'Markeüng Gmbh (titular de la

ma.rca solicitada), corresponden a la misma persona jurÍdica. Esto se constata mediante la copia autenticada

de Ia declaración jurada adjuntada por el representante de "d¡. Martens'Internaüonal Trading GmbhY "dr.

Maertens" Markeüng Gmbh. En dicha acta se expresa lo siguiente:"(...) Que, "Dr. Martens" International
Trading GmbH;"Dr. Maeftens" Marketing GmbH y GFM GmbHTrademarks son entidades relacionadas bajo

la misma titularidad (...)". --' - - " -'

Que, dicho esto, nos resulta lógico 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 permitrmos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni
mucho menos perjuicio para su propietario

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndo realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características

propias, y en üsta a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás

concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar Ia resolución recurrida

ArL le

ArL 2e

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 411 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la marca "DR
MARTENS", clase 26, Expediente N" O487Ol2Ol8. solicitada a nombre de 'd¡.
Martens' I¡rtemaüonal Trading Gmbh Y'dr. Maertens'

ArL 3S NOTIFÍQI.JESE. --.-------
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS S34 DE FECHA N DE IUNIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "26 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N 3644712023, A NOMBRE DE pÉOÉnAnON INTERNAflONALE DE
FOOTBALL ASSOCTAflON (FIFA).-

Asunción, 
n
U

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

Intemaüonale de Football Associaüon (FIF:A) en contra de la Resolución Ne 834 de fecha 11 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2O24 se presenta el representante convencional de Fédéraüon

Intemaüonale de Football Associaüon (FIFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución

Na 834 de fecha 11 de junio de2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 20 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso

interpuesto

Que, en fecha 05 de julio de 2024, el representante convencional de Fédéraüon Intemationale de

Football Associaüon (FIFA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha tl de;ulio de2024.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2022-22108370 Denominación 5-26 Clase 5 Registro 5598ó6 Titular Société Des Produits Nest/é S.a (CH)

Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los confusión entre los consumidores.- por
lo que de conformidad al artículo 6e de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" ------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la

conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'S-26', está compuesta por la conjunción de la

letra S y el número 26, constituyéndose asÍ en una 'denominación simple'; mientras que la marca solicitada
"26" si bien también se constituye en una 'denominación simple',la misma está compuesta únicamente por
el número 26 y e) mismo hace alusión directa al año en el cual se va desarrollar el próximo Mundial de

Futbol de la FIFA, especificamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026. En

vista a lo anteriormente mencionado podemos aseverar a que la referencia evocativa que tienen las marcas

en estudio son completamente disímiles, distinguiéndose a todas luces la marca "26" de mi representada

notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión.../...tenemos que ambas

marcas son mixtas y cuentan con etiquetas propias y alusivas, con las cuales logran distinguirse dentro del
mercado y el público consumidor no caerÍa en confusión alguna ya que los logos son completamente

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la proceder,rr-iáb no del recurso in

lr i
fl;

.{bg. üuudia i';.rr
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Resolución

POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 834 DE FECHA II DE IUNIO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA '26 Y
ETIQUETA" CLASE 05, EXPEDIENTE N 3644712023, A NOMBRE DE pÉnÉnaTION INTERNATIONALE DÉ
FOOTBALL ASSOCTAflON (FIFA).-

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

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

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre Ia solicitud de registro de la marca "26 y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "3-26".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "26 y ETIQUETA" y la
marca base del rechazo "5-26, cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, alpronunciarlas
una a continuación de la otra, tenemos que la impresión audltiva que generan ambas es bastante disímil; es

decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor
entre una y otra marca no se darían

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud. Ai respecto, vemos que la marca registrada posee una etiqueta en
blanco y negro de tipografia simple con la denominación "5-26" dentro de un doble cÍrculo, mientras que la
etiqueta de la marca solicitante se compone de un fondo blanco con el número "2" sobre el número "6" en
color negro y con tipografia especial, dentro de ambos números se observa la figura de la copa mundial,
como una especie de sombra de color blanco. En sÍntesis, la marca solicitada contienen elementos de
fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y
distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. --------

marcabase de rechazo

Que, adicionalmente, corresponde analizar si Ia marca solicitada es una marca
sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se

&ü

marca solicitadan
3¡ t: t!'1 I i: 5

É"
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Resolución

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 834 DE FECHA IT DE JUNIO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN'IE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA '26 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 3644t12023, A NOMBRE DE rÉOÉn¿nON INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCTATION (FIFA).-

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

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importantd

En ese sentido, el apelante en su expresión de agravios manifiesta que tanto la marca solicitada como

su titular, poseen reconocimiento mundial y que esto se confirma al ingresar a la página web oficial. Vemos

que la marca solicitada es mencionada en la misma de la siguiente manera: "(...) El miércoles 17 de mayo, el

trofeo de la Copa Mundial de la FIFATM, el valor deportivo más reconocido y codiciado del planeta, se

convirtió en el gran protagonista de la marca ofrcial de la edición de 202ó. Por frimera vez en la historia.

una imagen del trofeo se e-hibe junto al año de celebración de la competición en un diseño innovador que
afianzará el emblema de la Copa Mundial de la FIFATM para 2026 y años venideros. La imagen con el trofeo y
el año oermite oersonalizar la marca Dara oue refleie el carácter único de cada sede, a la vez eue genera una

!

estructura reconocible en la actualidad y en el futuro (...)". Asimismo, la misma página expresa cuanto sigue:

"(...) El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 2ó. que anima a personas,
municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa

Mundial de la FIFATM. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que

plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella.
,SOMOS 26 es la consigna». ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. oEs el momento en el que

tres paÍses y todo un continente proclaman al unisono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida
al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos.

La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer
historia. En este sentido. esta marca única supone un importante paso en el camino a 2O26 (...)"' El

subrayado es nuestro. Por consiguiente y en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una

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

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de

la compra, criterio marcariamente relevante. Visto que, la marca solicitante "26 Y ETIQUETA' se encuentra

relacionada al futbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, en cambio la marca antecedente

"S-26 Y ETIQUETA" se encuentra asociada principalmente con productos nutricionales y fórmulas lácteas

para bebés y niños. Se concluye que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos

de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no

cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.-----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la

titulardelamarca,FédérationIntemaüonaledeFootballAssociation(FIFA),@
marcas registradas bajo la denominación "26". Esto se confirma mediante la búsqueda realizada en el

sistema informático de la Institución. Entre dichos registros, destacan los siguientes en clases relacionadas

a la clase 5 del clasificador internacional: Marca "26', clase 1, Registro N' 583383, Marca "2ó"; clase lO,

Registro N' 583657; Marca "2ó'; clase 29, Registro N' 583405. En efecto, el titular de la solicitud de autos ya

cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en curso,

sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.------------

' Mathely, Paul, "Le droit frangais des signes distinctives", p. I8, ParÍs, 1984.
2 https://srvu'.1ila.comles/articles/sc-prcscnta-la-nlarca-oficial-dc-la-cona-trundial-2026

Dirección General de Pro¡irdad industial
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 834DE FECHA 1I DE IUNIO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "26 Y
ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N'3644712023, A NOMBRE DE rÉnÉnenON INTERNATIONALE DE
FOOTBALL ASSOCTAflON (FrFA). -

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que la hacen diferente, original y distintiva
de su antecedente, por lo que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las

prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución Ns 834 de fecha ll de junio de2024 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "26 y
ETIQUETA", clase 05, Expediente No 3644712023, solicitada a nombre de Fédéraüon
Internationale de Footb all Associaüon (FIEA). - - - - - - - - - - - -z= -:-\-

Art.3e NOTIFIQUESE.
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE REVOCA I.¿, RESOLUCIÓN N" 559 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "Lá. Y
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENIE N" 41665/2017,ANOMBRE DE pTDIARUM

Asunción,
0

VISTO: el recurso de apelación
contra de la Resolución N' 559 de fecha

interpuesto por la representante convencional de PT DJARUM en
14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;------------

RES ULTA:

Que, en fecha 2l de junio de 2018 se presenta la representante convencional de PT DIARUM e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 559 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, la representante convencional de PT DIARUM expresó agravios;
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
noviembre de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA", registrada
con el número 385501 en fecha 2l 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
inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no
ha lugar a lo solicitado.-» -----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manrfiesta: "(...) la marca solicitada por mi titular
es una marca MIXTA, formada por un término L.A.y una etiqueta muy caracterÍstica; la marca consignada
como antecedente es una marca meramente denominativa formada por dos letras L y A sin más
elementos.../... U¡ mandante tiene registrada la marca L.A. y etiqueta en su pais de origen y se agregan
certificados de registro para la correspondiente verificación. (...)".-----

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

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

pasado por alto el hecho de que la firma PT DIARUM es titular tanto de la marca base de rechazo como de la

marca solicitada. Esto se constata en el sistema informático de la institución, donde figura la marca
antecedente "LA" registrada bajo el Ns i85501 y su renovación Np 573108, a nombre de "Pt Djarum, Compañía
De Responsabilidad Ltda. De Indones'a", extremo que demuestra lo mencionado.------------

Que, dicho esto,

(marca antecedente, base del

nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones
rechazo) y "L.A. Y ETIQUETA" (marca solicitada) pertenecen alm§n,

Abg

,Pirccr I

Dhtcciin t'r
lirección N¡ci
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ResoluciónNo_

POR I.¿. CUAL SE REVOCA t-A RESOLUCIÓN N' 559 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2OI8, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA "LA. Y
ETIQUETA", CIA,SE 34, EXPEDIENTE N'41665/2017, A NOMBRE DE pT DJARUM

y que si permitimos Ia coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos
perjuicio para su propietario

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 demás concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas,

corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 559 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Ia marca "LA YArt.2e
ETIQUETA", clase 34, Expediente No 41665/2017, solici nombre de PTDJARUM.

Art.3e
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Resolución No

PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' ,ro rr raaro 14 DE MARzo DE 2018, DICTADA poR LA
NMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA ,LA. LIGHTS Y
ETIQUETA'" CLASE 34, EXPEDIENTE N" 4166412017, A NOMBRE DE PT DJARUM

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de pT DIARUM en
contra de la Resolución N' soo de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y:----------

RES ULTA:

Que, en fecha 2l de junio de 2018 se presenta la representante convencional de pT DfARUM e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 560 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, la representante convencional de PT DIARUM expresó agravios;
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de
noviembre de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA", registrada
con el número 385501 en fecha 2l 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
inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al articulo óp de la Ley 1294/98 de Marcas, no
ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la marca solicitada por mi titular
es una marca MIXTA, formada por un término L.A., el término LIGHTS y una etiqueta muy caracterÍstica; la
marca consignada como antecedente es una marca meramente denominativa formada por dos letras L y A
sin más elementos.../... U¡ mandante tiene registrada la marca L.A. y etiqueta en su paÍs de origen y se
agregan cerüficados de registro para la correspondiente verificación. (...)".-------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser
pasado por alto el hecho de que la firma PT DIARUM es titular tanto de la marca base de rechazo como de la
marca solicitada. Esto se constata en el sistema informático de la institución, donde figura la marca
antecedente "LA" registrada bajo el Np 385501 y su renovación Np 573108, a nombre de "pt Djarum, Compañía
De Responsabilidad Ltda. De Indonesia", extremo que demuestra lo mencionado.------------

Que, dicho esto,
(marca antecedente, base del

nos resulta lógico suponer que ambas denominac
rechazo) y "L.A. LIGIIIS Y ETIQUETN (marca solicitada)
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ResoluciónNo_
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POR Lq. CUAL SE REVOCA I.-A, RESOLUCIÓN N' 560 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DISIADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARcAS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IAMARCA,LA. LIGHTSY
ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N" 4166412017, A NOMBRE DE PT DJARUM

titular, y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho

menos perjuicio para su propietario

Que, por Io tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna

de las prohibiciones establecrdas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RE SU ELVE

REVOCAR la Resolución N' 560 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la

Dirección de Marcas.

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA.

LIGHTS Y ETIQUETA', clase 34, Expediente No 4166412017, solicitada a nombre de PT

Art.3e
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Resolución N'

POR LA CUAL SE RECONSTITI.IYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE LA MARCA
"PENTAIR", CIÁ.SE 09, EXPEDIENTE N" 1220438, A NOMBRE DE PENTAIR, INC.-----.

Asunción,

MSTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de

Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha l!
de diciembre de 2022, dispuso Ia intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las

copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones
del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece

el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: " Comprobada la pérdida de un

expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo
expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes

para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias gue se

encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan

acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que

considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,

por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca

"PENTAIR" clase 09, Acta N" L22O438, solicitada a nombre de PENTAIR,INC., y dar continuidad a su

tramitación

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales

citadas,

tA DIRECTORA GENERAL IN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de Ia marca "PENTAIR", Acta

N'1220438, clase 09, solicitada a nombre de PENTAIR,INC.--------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se

0i

3) NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resolución N'

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAVTVA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE

822944, SOLICITADA POR GUSTAVO ENRIQT E FANEGO SEITZ

Asunción, C

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante

la Resolución N" 702 de fecha 03 de agosto de 2009, dictada por
convencional del solicitante contra
la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional del solicitante e

interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N" 1517 del 2Z de julio de 2018, dictada por la Dirección

de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, se observa el envío del expediente a Dirección General en fecha 13 de agosto de 2009.

Que, en fecha 07 de marzo de 2025 fue dictado el Informe de la Actuaria. --------
CONSIDERANDO:

eue, el Art. 56 de Ia Ley N" 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de

pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de

procedimiento a partir de 1os seis mes es de la última actuación".

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

momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso

procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia

que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo exPresar las razones o motivos

que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. ------------

eue, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la

interposición del recurso de apelación en fecha 06 de agosto de 2009.----

eue, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión a la Dirección

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.--------'--

eue, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal

por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias

litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho'

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

Art.Ie DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de reconstitución

en Ia solicitud de registro de marca "AGUAVTVA Y ETIQUETA", Clase 32, Acta Ns

822944,presentada por GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "Aqp4YIVAY
Clase 32, Acta Nq 822944,presentada por GUSTAVO ENRIQUE FAN

Art.2e

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.
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Resolución No

PoR LA CUAL sE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'572 DE FECHA zlDEMAyo DEzozt,DICTADApoRLA
DIRECCIÓN 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 _______

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LA DOLCE
S.R.L en contra de la Resolución N' 572 de fecha 26 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RE S ULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de LA DOLCE S.RL e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 572 defecha 26 de mayo de 2021, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 13 de marzo de 2024,la representante convencional de LA DOLCE S.R.L expresó
agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
18 de marzo de 2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "() Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Eipediente
2018-1814338 Denominación CHILAVERT BLILLDOG Clase jO Registro 47514g Titular Jose Luis Felix Chilavert
Gonzalez. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.,,--------------:-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) eue, la resolución recurrida
resulta injusta y arbitraria teniendo encuenta que, el A-QUO ha dejado de considerar cuestiones
importantes al momentos de citar sresolución puesto que, en primer lugar, la cobertura de la solicitud de
mi mandante se encuentra limitada a golosinas, caramelos, pastillas, gomitas, chupettnes; en segundo lugar,
las etiquetas soll absolutamente diferentes entre si y no pueden prestarse a ninguna confusión en el
público consumidor. AsÍ también, otro elemento que da mayor distintividad entre ambas marcas es el
hecho de que Ia marca del antecedente lleva el apellido del exjugador de futbol Calavera, lo que la hace aún
más distintiva de la solicitud de mi mandante. Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bienia DINApI tiene
la facultad para rechazar de oficio solicitudes que incurran en prohibiciones legales, el titular del
antecedente CHILAVERT BIJLL DOG no presentó oposición contra nuestra solicitud pir lo que se enüende
que no se considera agraviado en sus derechos (...)".--------

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

Que, tal
productos o
restricciones

como lo expresa el Art. I de la Ley N. l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legi
para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora d
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ResoluciónN"

poR LA cuAL sE coNFIRMA Lá. RESoLUCIóN N" slz DE FECHA 26 DE MAYo DEzozl, DICTADA PoR LA

DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRODELAMARCA"BULLDOGY
ETIQUETA", C[á,SE 30, EXPEDIENTE N" 46595/2020, A NOMBRE DE LA DOLCE S.RL -------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

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

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

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de Ia solicitante "BULL DOG Y ETIQUETA" y la

marca base de rechazo "CHILAVERT BULLDOG Y ETIQUETA", se evidencia que la palabra principal de Ia

denominación 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 gráfica y fonética entre las

marcas mencionadas: -----------

BULLDOGY ETIQUETA (marca solicitante), y

CHILAVERT BULLDOG (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes

elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,

tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar

la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca

base de rechazo, posee el registro Ns 475149 en la ClaSg3Q que protege todos los Productos, mientras que la

marca en trámite de registro pretende obtener Ia cobertura fu@h§e para los siguientes gQductg§:

"Golosinas, caramelos, pastillas, gomitas, chupeünes. Productos comprendidos en la clase -30.". Vemos así,

que la marca antecedente "CHILAVERT BULLDOG Y ETIQUETA.'abarca a todos los productos que la marca

solicitante pretende proteger, existrendo asÍ 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 podría contribuir a la

percepción de una relación entre ambas marcas.---

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley

l2g4lg8 de Marcas, especÍficamente el Art. 6 de la Ley N" 1294198 que dispone: "...La Dirección de la

Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando

consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno

de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados

productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total....".

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente

solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) delArt.2s de la Ley N" 1294198, el cual expresamente

prohÍbe el registo de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos

o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,

situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el cas

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada

#.,. [t*lll:lll
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA T.A, RESOLUCIÓN N" 572 DE FECFI.A 26 DEMAYO DEaOLI,DI TADA POR LA
DIRECCIÓN 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 común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre
las mismas. Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teorÍa de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos (...)."' - - - - - - - -

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada, por ser insostenible una coexistencia pacífica entre Ias mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls CONFIRMAR la Resolución N" 572 de fecha 26 de mayo de 202I dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de registro de la marca "BULL DoG y
ETIQUEIA", clase 30, Expediente No 4659512020. solicitada a nombre de LA DOLCE
s.RL.-------

Art.3s NOTIFÍQUESE.

Di¡cctora Gchc¡ rl Intctin¡
D i¡ c cr ió n 6 c nc r ¡l rl i P r,r p itil : J I r,i u itri :l
Djrecció¡ !(¿cion¡l dc Pro¡iedel lrrrlcct:::l

' OtlVe NDI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina.ZOl2.8va. Ed. pág. 458.
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Resolución N"

PoR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 1.7 67 DE FECHA 24 DE NoVIEMBRE DE 2014, DICIADA poR
LA DIRECCTÓN OE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"ANASTRAZOLAND", CLASE 05, EXPEDIENTE N' I37IO/2014, A NOMBRE DE FARMACO SA.----.-----

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de EAItl,v[{CO
S.A. en contra de la Resolución N' 1.767 de fecha 24 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - - - -- - - -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2017 se presenta la representante convencional de FARMACO SA. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1.767 de fecha 24 de noviembre de 2014,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 10 abril de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de junio de 2017, el representante convencional de FARMACO S-A- expresó agravios;
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio
de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ANASTRAZ",
registrada con el número 3975i9 en fecha 29 de Mayo de 2014 a favor de VIVIANA BEATRIZ VILL\GRA RUIZ
DIAZ, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por que
deconformidada]artícu]o6pdelaLey1294/98deMarcas,nohalugara]oso]icitado.,,.-..----.---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, es primordial
analizar la composición de la denominación de la marca solicitada por mi representado, el vocablo
"ANASTRAZOL", haciendo alusión al nombre de la droga "anastrozol" es el nombre de ladroga utilizada para
atratar el cáncer de seno en etapa inicial en mujeres que han experimentado menopausia (cambio de vida;
el fin de los periodos menstruales) y el vocablo "LAND" que significa tierra, es un vocablo muy utilizado por
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,
CEFTR LAXO LAB N D, C r pR OFLOX I LAN D (... ) ". - - - - - - - - - -

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

Que, antes de entrar a analizar el
base del rechazo, se encuentra vigente.
397539 de la marca "ANASTRAZ", Clase

fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
En ese sentido, según Ia base de datos de la DINApl, elRegistro No.
05 a nombre de Insumos Medicos S.a. (imedic S.a.) venció el

Abg. Cl
D i¡cc

Dirttciir
Uttr;(l¡l 

".
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Resolución N"

PoR I.á. CUAL SE REVoCA LA RESOLUCIÓN N. I.767 DEFECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICIADA POR

LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"ANASTRAZOLAND", CLASE 05, EXPEDIENTE N' I37IO/20I4, A NOMBRE DE FARMACO SA.----..--.-

mayo rle 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo

fenecido el plazo para poder hacerlo.----

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

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el

Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites Para el registro de la marca hoy solicitada'-----------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1J67 de fecha 24 de noviembre de 2014 dictada por la

Dirección de Marcas.

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

"ANASTMZO[-A,ND', clase 05, Expediente N' 13710/2014, solicitada a nombre de

FARMACO SA -...-.---

Art.39 NOTIFÍQUESE.-.-------
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA t-A RESOLUCIÓN N" 857 DE FECHA 19 DE JUNIO DE}O}4,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍ'NO OE LA MARCA "OPII SHOP Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 20460/2023, SOLICITADA pOR MARTA VEROMCA MARTINEZ
TOTTIL.

Asunción, 
,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por MARIA VERONICA MARTINEZ TOTTIL, contra la
Resolución N' 857 de fecha 19 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha Il de septiembre de 2O24 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional
MARIA VEROMCA MARTINEZ TOTTIL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N"
857 de fecha l9 de junio de2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 2l de octubre de 2024, la apelante expresó agravios. Esta Dirección tiene por
contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibición: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva
y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a

lo sol icitado.'- - - - - -- - - - - - -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: 3e trata efectivamente de dos
palabras "OPTI", acompañado de "SHOP", en los cuales al combinarse se conjuga una combinación de
fantasÍa y la cual no resulta un lenguaje genérico ni son utilizados de manera corriente o habitual en Ia clase
en la cual se pretende registrar.../... Que las conjunciones de palabras que componen (OPTI SHOP), están
estructuradas de forma que pueden llegar a distinguirse como una empresa o producto, Y NO
ERRÓNEAMENTE CATALOGA LA DIRECTORA DE MARCAS AL DENOMINAR DESCRIPTIVA POT UNA PATtE,

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan váli
derecho a constituir una marca. ----------------:
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 857 DE FECI{A 19 DE IUNIO DE \OT4,DICTADA pOR LA
DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISÍIO PE LA MARCA "OPTI SHOP Y
ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N' 20460/2023, SOLICITADA pOR MARLA VEROMCA MARTINEZ
TOTTIL.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "OP[I SHOP Y ETIQUETA" resulta
descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características
propias de los productos que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para plgduslas de la clase 09,
especÍficamente: "C1ase 9: Aparatos e instrumentos ópticos. " En ese sentido, la denominación "OPTI SHOP
Y ffiQUETA", se encuentra conformada por dos elementos "OPTI" y "SHOP". Siendo "OPT" una raÍz griegar
asociada a los conceptos de "visión2, luz o claridad'1 los cuales se encuentran directamente relacionados
con los productos señalados en la cobertura. Además, el término "opti" es de uso frecuente en nombres de
productos o servicios vinculados con la visión o Ia tecnologÍa óptica. Por consiguiente, la palabra "OPTI" no
podrÍa considerarse una "creación imaginaria o de fantasÍa" de la titular solicitante, como menciona en su
expresión de agravios. Por otra parte, la palabra en inglés "SHOP" cuya traducción al español es "compra" o
"comprar'A, no solo carece de originalidad y novedad, sino que también resulta descriptiva de manera
evidente. De ello se colige que, a diferencia de Io expresado por la apelante, la solicitud de autos sí describe
al producto que pretende identificar, no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva

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 tanto, resulta fundamental
cuesüonarnos: ¿cuál seria la capacidad disünüva de la presente marca solicitada para su registro?, más aún
teniendo en cuenta que tanto la denominación 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 podría inducir
al error sobre el origen o la calldad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la
distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los reqursitos fundamentales para su registro
como marca.------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendiá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasÍa. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen
objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese

¡ l.rttps://en.u'iki¡redia.orsrwikiiList of Greek aud-Latin roots-in Englishi[],)i,E29,,1.10u,i,93o
2 http://wrvrv.objetos.unam.mx/etirnologias/temrint¡logirMr.tlica/index.htnrl
I htt¡rs:i/u,'ordoandit.cont/word-root-ont/
r https://drctionarv.cambridsc.oru/cs/diccionario/inplr:s-r'snlnrrl/shrrn
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Resolución N"_
PoR I'-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIóN N'857 DE FECHA 19 DE IUMo DEzoz4,DIgIADApoRLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA,om sHoP YETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 2046012023, SOLICITADA POR MARIA VEROMCA MARTINEZTOTflL.

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 857 de fecha 19 de junio de 2OZ4 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la sohcitud de registro de la marca "opTI sHop y
ETIQUETA", clase 09, Expediente Nq 2046012021 solicitada a nombre de MARLA
VERONICA MARTINEZ TOTNL.- - - -

ATt.39 NOTIFÍQUESE.
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ResoluciónN'

pOR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 589 DE FECHA 24DE JUNIO DE2O24, DICTADA POR LA

DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA'CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 75076i2023 A NOMBRE DE

MERCO IMPORT S.A.-.-.---...

Asunción, I" ')

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARRE'TELES

MEAELA S.A. en contra de Ia Resolución N' 589 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dlrección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----..------

RE S ULTA:

eue, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARMITELES

RAFAELA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 589 de fecha 24 de junio de

2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

eue, en fecha 19 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedró el recurso interpuesto'------

eue, en fecha 27 de agosto de 2024, el representante convencional de CARRETELES RAFAELA S'4.

expresó agravios; en fecha 23 de octubre de 2024 el representante convencional de MERCO IMPORT S.A.

contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de octubre de2024.-

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de

registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la solicitud

pásterior (extranjera) de la marca CARRETELES RAFAELA, en la clase i5.../... El solicitante menciona el
-hecho 

y el derecho que invoca y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico

DERECHO DE ZRELÁCIóN.../... En tal sentido el sollcitante üene el derecho como se puede constatar, por
ende no se encuentran fundamentados en la oposición presentada y no existen impedimentos para

denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad.../... Este principio fomenta la

t"guiidrd ¡urídica y la equidad en la protección de las marcas, incentivando a los intersados y/o empresas a

,rtr¡ co rápidez 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 oponente, porlo que ésta Dirección considera que la

plesente solicitud 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 reúne las condiciones básicas esenciales que la ley

requiere.../... Por tanto, declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARRETELES

RAFAELA 5.4,,-.. -. -- - -

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARRETELES RAFAELA S'A. y manifiesta: "(...) Mi

mandante ha promovido oposición en base a derechos adquiridos por los registros de la marca

CARRETELES RAFAELA en Argentina.../... La Señora Directora podrá corroborar en la Declaración Jurada

debidamente motorizada y apostillada que la marca se encuentra registrada desde el año 2O22.../...5e han

ofrecido y agregado numerosas pruebas que certifrcan que mi representada es legíüma propietaria

propietaria dá la-marca CARRETELES RAFAELA.../... Este negro precedente iurÍdico otorgado por la inferior
-rrioro, 

alegremente a cualquiera que vea como atractiva una marca extraniera, que simplemente lo

presente en nuestro paÍs como si nada.../... Lo manifestado en párrafos anteriores no so',

suposiciones, sot? afirmaciones concretas, con documentos que han probado que MERCO
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Resorución N" ü Ü

PoR I.A cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 589 DE FECI-IA I4DEIUNIo DEI1¡4,DICTADApoRLA
omrcctÓ¡.¡ DEASUNTOS 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.

conocía perfectamente que la marca )ARRETELES RAFAELA no le pertenece.../... La marca ]ARRETELES
RAFAELA es famosa y notoria a nivel internacional, e innegab)emente mi mandante es ellegÍtimo titular.../...
MERCO IMPORT S.A. es una emPresa nacional que importa y comercializa productoi relacionados al
ganado y a la veterinaria y es cliente de mi representada.../... ta marca que se pietende registrar es alevosa
copia de la marca registrada de mi cliente.../... En efecto, la Resolución recurrida debe ser revocada,
considerando que no se ajusta a los principios básicos en materia de Propiedad Intelectual.-------------

Que, contesta la expresión de agravios MERCO IMPORT S.A. y, entre otros argumentos, expresa:
"Que, argumenta sobre lo citado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, manifestando que no
condice con la realidad, también expresa que han presentado pruebas de registro de su pais de orilen, sin
embargo, MERCO IMPORT S.A. presentó la solicitud de marca en fecha B dá septiembre del 2023, cuando
no existía ninguna solicitud ni mucho menos una marca registrada con la denominación CARRETELES
RAFAELA.-./... Mi mandante actuó acorde al marco de la ley y goza hecho y derecho de prelación, la cual es
un mecanismo esencial en el proceso de registro.../... Entendemos perfectamente qu" qii"n solicita primero
el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya solicitado después conforme al aitículo 12
de la Ley 1294/98 de Marcas.../... Confío por completo que la Señora Directira General de la propiedad
Industrial podrá reafirmar por completo la resolución citada.../... Tanto es así que la propia normativa otorga
precisamente las herramientas legales para impedir estos tipos de conflictos y permitir trabajar bajo todo el
amparo de las leyes marcarias.../... Es evidente y obvia la improcedencia de la petición de nulidad sobre la
resolución dictada por parte de la Dirección, debido que carece de viabilidad según los articulos
mencionados-../... Como si fuera poco también hago mención al articulo lB de la ley de marcas, la
contraparte hasta la fecha no Posee de ninguna titularidad de la marca mencionada en paraguay, en
ninguna clase.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, previo los trámites áe rigor,
confirmar la Resolución N" 589/2024".--------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA,, (solicitada) y
"CARRETELES RAFAELA, (marca extranj era/ solicitud posteri or). -

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de Ia solicitante
"CARRETELES RAFAELA " y la marca oponente "CARRETELES RAEAELA", se advierte que en Ia
denominación cuyo registro se solicita se reproduce Íntegramente a la marca oponente.-

CARRETELES RAMEL.A
CARRETELES RAEAELA Y ETIQUETA

(marca oponente extranj era)
(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "CARRETELES RAMELA se encuentra
registrada en Argentina desde el año 2022.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e
innegablemente mi mandante es el legítimo titular". Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las
marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Ias
marcas notorias .../...
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ResoluciónN'

poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N' 589 DE FECHA }4DEIUNIO DE2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CARR.ETELES RAFAELAY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'75076/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT S.4...--.-----

kxcepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su

registro y con los cuales no haya relación (excepción a) principio de especialidadl.t "'----

Que, asÍ también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza

del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cote,io es riguroso o más estricto, con la finalidad de

evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

rhfereses del público consumidof'' y 
"r, 

este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar

la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un

empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada

sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CARRE'TELES RAFAELA, tenemos que: " es una

empresa que hace más de 3O años, trabaja incansablemente con un obietivo, proveer a los productores,

veterinarios y ferreteros argentinos, de los insumos necesarios para realizar su trabajo..'8. Que, en base a lo

mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza

del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.----------

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos

que impedirÍan una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos

productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las

siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de disüntas

clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusión ... : IJn seruicio de reparación de

televisores por su relación Íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos

son confundibles...

Que, además de lo mencionado, el análisis del caso revela que el titular oponente actual tiene interés

en el mercado paraguayo, como lo demuestra su presentación de las solicitudes de registro Acta N' 2393781

(clase 35) y Acta N" 2393778 (clase 20).----------

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección General

considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no

pueden constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación,

traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar,

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que

sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de

causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la

notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado

tuvi e se I egíti mo interés

| "DERECHo PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
I "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Per¡ot,2017
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OIRECCIÓN NA.CIONA.L DE

v,"Jq,PROPIEDAD\id INTELECTUAL
PARAGUAY e#

GOBIERNO r>rr I PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

G¡,
Resolución N"__§d& *r, IldT

PoR LA CUAL sE REVocA LA RESoLUCIÓN N" 589 DE FECHA }4DEIUNIo DEzoz4,DIcTADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIEI.nE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA',CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'75076/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT S.A.-----.----

En este sentrdo, MERCO IMPORT S.A., conforme a lo que se desprende de los documentos y su
página web oficial ( https://www.mercoinrPort.corrr.p), ), se presenta como el importador en Paraguay de los
productos fabricados por la empresa titular oponente. Es decir, MERCO IMPORT S.A. actúa como cllente de
CARRETELES RAFAELA S.A., adquiriendo sus productos para su posterror comercialización en Paraguay.
Esta relación comercial se ha mantenido por varios años, tal como lo evidencian las facturas adjuntas
emrtidas a la empresa solicitante

Que, adicionalmente, queda pendiente dinmir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe
identidad plena, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

marca solicitada marca oponente extranjera

,TT caRRETELEs
\( RAFAELA fr cARRETELEs

1¡( RAFAELA

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MERCO IMPORT
S.A. se insertarÍa 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. situación que acarrearÍa un innegable daño 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 a los proveedores. Y dentro de dicho cÍrculo de
comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de
la Ley N" 1294198 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan
al sector más débil de la cadena de consumo.------------

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud 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 pacífica entre las mismas y corresponde revocar Ia resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.Ie REVOCAR la Resolución N' 589 de fecha 24 de junio de 2OZ4

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

:i::r ).rciúrtl de ?rolicdad Inteletrual
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poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' 589 DE FEcHA a4DEIUNIo DE2o24, DIcTADA PoR LA
DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA 'CARRETELES RAEAELA Y ETIQUETA" CLASE 35, EXPEDIENTE N' 75076/2023 A NOMBRE DE

MERCO IMPORT S.A.-..-.-- -.

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la maTca"CARRETELES RAFAELA

Y ETIQUETIT, clase 35, Expediente No 7507612023, solicitada a nombre de MERCO

IMPORT S.A.----------

Art.3s NOTIFÍQUESE por cédula. ---------------r

,/1
Á¿.-;,
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ResoluciónN"._--,.-

poR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N" 588 DE FECHA 24DE JUNIO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN 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.4..---------

Asunción, i

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARRETELES

RAFAELA S.A. en contra de la Resolución N' 588 de fecha 24 de junio de 2024, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, yi' - - - -- " - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARRETELES

RAEAELA SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 588 de fecha 24 de junio de

2024, dictada por Ia Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 27 de agosto de2024, el representante convencional de CARRETELES RAFAELAS.A.

expresó agravios; en fecha 23 de octubre de 2024 el representante convencional de MERCO IMPORT S.A.

contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de octubre de2024.-

CONSIDERANDO:

Que, Ia menclonada Resolución considera que: "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de

registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, 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 señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico
DERECHO DE PRELACIÓN...1... En tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constatar, por
ende no se encuentran fundamentados en la oposición presentada y no existen impedimentos para

denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad.../... Este principio fomenta la

seguridad juridica y la equidad en la protección de las marcas, incentivando a los intersados y/o empresas a

actuar co rápidez 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 oponente, porlo que ésta Dirección considera que la

presente solicitud 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 reúne las condiciones básicas esenciales que la ley

requiere.../... Por tanto, declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARRETELES

RAFAELA S.4..---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARRETELES RAFAELA S.A. y manifiesta: "(...) Mi
mandante ha promovido oposición en base a derechos adquiridos por los registros de la marca

CARRETELES RAMELA en Argentina.../... La Señora Directora podrá corroborar en la Declaración Jurada
debidamente motorizada y apostillada que la marca se encuentra registrada desde el año 2O22.../...5e han

ofrecido y agregado numerosas pruebas que certifican que mi representada es legÍtima propietaria

propietaria de la marca CARRETELES RAFAELA.../... Este negro precedente iurÍdico otorgado por la inferior
autoriza alegremente a cualquiera que vea como atractiva una marca extraniera, que simplemente lo

presente en nuestro pais como si nada.../... Lo manifestado en párrafos anteriores no

ffffi,",ii,i,i,,

suposicione.t son afirmaciones concretas, con documentos que han probado que MERCO L
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Resolución N"-\¿--:- , .' ,.,)

PoR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctÓN N" 588 DE FECHA }4DEIUMo DEI}}4,DICTADA poR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS 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 MPORT SA..--------

conocía perfectamente que la marca CARRETELES RAFAELA no le pertenece.../... La marca 1ARRETELES
RAMELA es famosa y notoria a nivelinternacional, e innegablemente mi mandante es el )egítimo 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 Resolución recurrida debe ser revocada,
considerando que no se ajusta a los principios básicos en materia de Propiedad Intelectual.-------------

Que, contesta la expresión de agravios MERCO IMPORT S.A. y, entre otros argumentos, expresa:
"Que, argumenta sobre lo citado por la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, 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. presentó la solicitud de marca en fecha tB de septiembre del2O23, cuando
no existía ninguna solicitud ni mucho menos una marca registrada con la denominación CARRETELES
RAFAELA.../... Mi mandante actuó acorde al marco de la ley y goza hecho y derecho de prelación,la cuales
un mecanismo esencial en elproceso de registro.../... Entendemos perfectamente que quien solicita primero
el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya solicitado después conforme al artÍculo 12
de la Ley 1294/98 de Marcas.../... Confío por completo que la Señora Directora General de la propiedad
Industrial podrá reafirmar por completo la resolución citada.../... Tanto es asÍ que la propia normativa otorga
precisamente las herramientas legales para impedir estos tipos de conflictos y permitir trabajar bajo todo el
amParo de las leyes marcarias.../... Es evidente y obvia la improcedencia de la petición de nulidad sobre la
resolución dictada por parte de la Dirección, debido que carece de viabilidad según los articulos
mencionados.../... Como si fuera poco también hago mención al articulo 18 de la ley de marcas, la
contraparte hasta la fecha no posee de ninguna titularidad de ia marca mencionada en Paraguay, en
ninguna clase.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, previo los trámites de rigor,
confirmar la Resolución N' 588/2024".--------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras
realizar el cotejo de las marcas en pugna: "CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA" (solicitada) y
"CARRETELES RAFAELA, ( m arca extranj era/ s olicitud posteri or). -

Que, en primer lugar, vemos que al iniclar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente
que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante
"CARRETELES RAFAELA " y la marca oponente "CARRETELES RAMEIA", se advierte que en la
denominación cuyo registro se solicita se reproduce Íntegramente a la marca oponente.-

CARRETELES RAFAELA

CARRETELES RAFAET.A. Y ETIQUETA

(marca oponente extranjera)
(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: "CARRE'TELES RAFAELA se encuentra
registrada en Argentina desde el año 2022.../... La marca es famosa y notoria a nivel internacional, e
innegablemente mi mandante es el legÍtimotitular". Que, ahondando aúnmás en el análistsrespecto alas
marcas notorias, el Dr.

marcas notorias .../...

Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "las

ribg. l.,iaudia Pañí{§¡israld
Directara Gene4ál Interina
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Resolución N"

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" 588 DE FEcHA z4DE JUNIo DE2024, DIcTADA PoR LA
nnTccTÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

t-A. MARCA'CARRETELES RAFAELAY ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N'75078/2023 A NOMBRE DE

MERCO IMPORT S.A.---..--..

Gxcepción al principio de territorialidadl y con respecto a productos o servicios no protegidos por su

registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).'

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las

marcas notorias: " Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusiÓn o goza

del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cote,io es riguroso o más estricto, con la finalidad de

evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del público consumidof'' y 
"n 

este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar

la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: 'Za antigüedad de la marca, un

empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada

sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CARRETELES RAFAELA, tenemos que: " es una

empresa que hace más de iO años, trabaja incansablemente con un objetivo, proveer a los productores,

veierinarios y ferreteros argentinos, de los insumos necesarios para realizar su trabajo..'g. Que, en base a lo

mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza

del carácter de notoria en su ambito de aplicación.----------

eue, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos

que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos

productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las

siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad.Afin Productos de distintas

c/ises pueden tener por su naturaleza, función o Ltso una misma finalidad y esto puede ser también una

fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de

televisores por su relación Íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos

son confundibles...ú.- -' - - -' - - - -'

eue, además de lo mencionado, el análisis del caso revela que eltitular oponente actualtiene interés

en el mercado paraguayo, como lo demuestra su presentación de las solicrtudes de registro Acta N' 2393781

(clase 35) y Acta N" 2393778 (clase 20).----------

eue, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección General

considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que disponen que no

pueden constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que consütuyan una reproducción, imitación,

traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar,

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que

sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles

de causir confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen Ltn aprovechamiento de la

notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cudquiera sea la manera o medio

hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen sohcitado o registrado,

tuvi es e I e gítim o i nteré s

' "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica A¡andura Edit.' 2oo7 - Pag. I93.

' "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
I hltps: i,c¡rrclclesrafhela.c()m.at'/
o "DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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PoR LA cuAL sE REVocA LA RESOLUCIÓN N" 588 DE FECHA I4DEIUNIo DEzoz4,DIcrADA poR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA',CARRETELES RAFAELA. Y ETIQUETA',, CLASE 44, EXPEDIENTE N. 75078/2023 A NOMBRE DE
MERCO MPORTS.A

En este sentido, MERCO IMPORT S.A., conforme a lo que se desprende de los documentos y su
página web oficial ( https://www.mercoimport.conr.py ), se presenta como el importador en paraguay de los
productos fabricados por la empresa titular oponente. Es decir, MERCO IMPORT S.A. actúa como cliente de
CARRETELES RAFAELA S.A., adquiriendo sus productos para su posterior comercialización en paraguay.

Esta relaciÓn comercial se ha mantenido por varios años, tal como lo evidencian las facturas adjuntas
emitidas a la empresa solicitante

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe
identidad plena, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

W

marca solicitada marca oponente exhanjera

/T-\ canRETELEs
\¡( RAFAELA f\ cARRETELES

\.Í RAFAELA

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de MERCO IMpORT
S.A. se insertaría 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. situación que acarrearía un innegable daño a ia 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 a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de
comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de
la Ley N' 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan
al sector más débil de la cadena de consumo.------------

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud 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 pacífica entre las mismas y corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N' 588 de fecha 24 de junio de
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

2024
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ResoluciónN"

,4:$ $ms5
poR IA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 588 DE FECHA }4DEJUNIO DE2O24, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I-A MARCA',CARRETELES RAEAELA y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 75078/2023 A NOMBRE DE
MERCO IMPORT S.A.----------

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de regtstro de la maTca"CARRETELES MEAELA
Y ETIQUETA", clase 44, Expediente No 7507812023, solicitada a nombre de MERCO

Art. 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

,r,.rf;reiaCnstaftlo
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Resolución N"_

POR I..A' CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. II4 DE FECHA 15 DE MARZ)DEI)L},DICTADA PoR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LmGIoSoS, EN ELExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENIE N" 8573612019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY
S.A.

Asunción, 1! ,,, ' )

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma VICENTIN
PARAGUAY SA.. contra la Resolución N' tI4 de fecha 15 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma VICENTIN
PARAGUAY SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'lI4 de fecha 15 de marzo de2OZZ,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha l9 de agosto de2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022, el representante convencional de VICENTIN PARAGUAy
S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 03 de enero de 2O23,la representante convencional de la firma
oponente, DEMERARA DISTILLERS LIMITED, presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha
l9 enero de2023 se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Haciendo un análisis comparativa entre las marcas en

Pugna, encontramos que existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfrco y fonéüco,
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 íntegramente la marca oponente, por lo tanto frente una marca que no reune los
requisitos de novedad y de especialidad, y gue es susceptible de causar confusión entre los consumidores,
por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas.../... Existiendo una clara y evidente
relación conceptual entre las marcas en puga, los consumidores podrán caer en la confusion respecto al
producto/servicio.../... Que en atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida
devi ene pro cedente.'L - -

Que, manifiesta Ia apelante, VICENTIN PARAGUAY S.A. en su escrito de expresión de agravios, entre
otros argumentos: "En el caso de autos, contrariamente al análisis y conclusión plasmada por el Inferior en
la Resolución recurrida no existe posibilidad alguna de confusión entre los signos en pugna ./... Nuestra
jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la existencia de
partes comunes no constituye óbice para el registro de una nueva marca si ésta incluye otros elementos
capaces de integrar un "conjunto" que resulte distintivo con relación a la opuesta.../... En cuanto a los
productos amparados por las marcas en pugna, también debemos señalar que se trata de productos
totalmente diferentes entre sí, razón por la cual no habrá posibilidad alguna para los consumidores que
puedan caer en confusión sobre los mismos.../... En consecuencia, resulta claro que la marca "DORADO"
posee distintividad y características propias para que esta Dirección disponga el registro de la marca
solicitada por mi mandante.../... Sin que ello cause perjuicios al público consumidor paraguayo.../... Pp1" to
tanto la Señora Directora solicito, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus,
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Resolución N"

POR I..A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I14 DE FECHA 15 DE MAMODE}OL},DICIADA POR LA

DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N" 85736/2019, SOLICITADO POR VTCENTIN PARAGUAY

sA----------

Que, contesta la expresión de agravios DEMERARA DISTILLERS LIMITED, y, entre otros argumentos,

expresa: "Nada más alejado de la verdad que estas aseveraciones pues como no podrá existir posibilidad de

confusión entre dos marcas que son prácticamente idénticas entre sí, siendo la transcripción casi total de la

otra y que ambas se encuentran en Ltna misma clase.../... El vocablo que ambas marcas poseen en común,la
palabra DORADO, no se encuentra presente en marca alguna de la clase 33.../... Ambas marcas amparan

bebidas alcohólicas. Tanto el vino como el ron pasan por procesos de destilación, infusión o maceración de

sustancias naturales, ya sea plantas o frutos; ambas son vendidas en /os mismos establecimientos.../... Esta

oposición no 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 la marca EL

DORADO fuera confundible y/o asociable con la marca DORADO.../... El hecho de poseer una enorme
similitud gráfica, ortográfica y fonéüca hará que el público consumidor termine confundiéndolas y
asociándolas como si fueran originarias de una misma persona.../... 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 Señora Directora, dicte resolución
confirmando en todas susparres la resolución N" ll4/2022

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición "EL
DORADO" y la sohcitud de registro de la marca "DORADO", se evidencia que la parte principal de la
denominación de la solicitante se encuentra reproducida Íntegramente en la marca registrada. En ese

sentido, tenemos que "DORADO" es casi rdéntica a la base de oposición "EL DORADO", diferenciándose
simplemente la solicitante por la inclusión del artÍculo EL. En el siguiente cotejo se puede corroborar Ia
similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

DORANO
EL DORADO

(marca solicitada), y
(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. Existe un elevadísimo 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", solicrtada para "Exclusivamente Vinos"; y la marca
base de oposición, "EL DORADO " se encuentra registrada "Exclusivamente ron y bebidas en base a ron." ---

Que, en ese orden de ideas,la confusión tdeológica
la marca registrada DEMERARA DISTILLERS LIMITED.,

resultarÍa incuestionable pues, tant
como la solicitante VICENTIN PA

rde
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Resolución N"

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 114 DE FECHA 15 DE MAnz o DE zozz,DICIADA poR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIsTRo DE
LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N' 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY
S.A.

brindan productos similares, atendiendo la extensa gama de productos en la clase de alimentos para
animales y estando el consumidor ante ambos signos, caerÍa en una incuestionable confusión.-----------------

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no
solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos
lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Es decir, quien vea la marca solicitada
"D.Q.MD.Q,., automáticamente la asociará con la marca registrada "FI noRAno", haciendo que el público
consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma 

"-pr"rr, ya sea
por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr, MartÍnez Medrano se
refiere a la confusión indirecta, diciendo: "lgualmente existe confusión cuando el consumidor puede
distinguir las marcas entre si, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera
( c o nfu s i ó n i nd i re cta ).

En vista de lo anterior, la marca registrada perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos
ambos productos en locales comerciales afines. Esta situación afectarÍa la competencia leal en el meicado y
perjudicaría tanto a las marcas como a los consumidores.---

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
otamendi' en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los
productos ( ../.------ -

Que, ahondando aún más en el análisis, 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 maÍca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio Porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única.d Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más
habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos 

", 
pugrr. Influyen

para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sÍlabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus,,y ,,Domus,,

(524), "Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's" (537).'2 De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.------------

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en elmercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en coniunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el .@á'\""
¡ "DERECHO DE MARCAS"
, "DERECHO DE MARCAS"

- Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

- forge Otamendi.9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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ResoluciónN"

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' II4 DE FECHA 15 DE MARZODEaOL¿, DICTADA POR LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "DORADO", CLASE 33, EXPEDIENTE N' 85736/2019, SOLICITADO POR VICENTIN PARAGUAY

sA.----------

arroja la visión en conjunto demuestra que sí exlste posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca DORADO no

podrá coexistir con la marca registrada EL DORADO, con la cual presenta más semejanzas que diferencias,

máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los productos.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y turtivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' N' 114 de fecha 15 de marzo de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

otREccróN NActoNAL DE

Art.le

Art.2e

Art.3e

{ \ GOBIERNO orr PARAGVAI
\.I PARAGUAY I REKUAI

üffiü§

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "DORADO", clase 33,

Acta N' 8573612019, solicitada a nombre de la firma VICENTIN PARAGUAYT4\:.
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Resolución N"_

PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 96 DE FECHA 23DE FEBRERO DE2O24, DICTADA POR

I.Á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA'BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N" IO4I14/20I9 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B.

DE CV.

Asunción, 1 !

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

SWEETINDUSTRIES S.A. en contra de la Resolución N'96 de fecha 23 de febrero de2024, dictadaporla

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RES ULTA:

eue, en fecha 06 de marz o de 2024 se presenta el representante convencional de UNIVERSAL SWEET

INDUSTRIES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 96 de fecha 23 de febrero

de2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos'

eue, en fecha 05 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto' -----

eue, en fecha 23 de mayo de 2024, el representante convencional de UNIVERSAL SWEET

INDUSTRIES S.A. expresó agravios; en fecha O6 de agosto de 2024, el representante convencional de la

firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de agosto de2024 se llamó

autos para resolver..---

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: '(..) Que, cabe también mencionar que BIMBOLINO y
la oponente BAMBOLINA presentan diferencias muy significativas en las raiz BIMBO - BAMBO, cómo

poi"-o, notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas lo que podrán coexistir en el
-mercado, 

sin ocasionar ninguna confusión entre ellas.../...Que, además cabe destacar que la solicitante ya

posee registros en la clase 30 que están conformadas con la primera sílaba de la denominación solicitada
-BIMB1L¡No, 

siendo una derivación de dicho término, un diminutivo y parte de la familia de marcas con la

raíz BIMBO, lo que nos da la pauta que la existencia de dichos registros confirma que la solicitante ya Posee

un derecho aáquirido sobre la denominación BAMBOLINO, como así también mencionar que la

denominación BIMBO ES UNA MARCA AFAMADA Y NOTORIA y a raíz de eso merecen una protección

especial, por lo que esta Dirección no encuentra motivos para rechazar la marca solicitada.../... Por lo

expresado no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho (..)-" --------'

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A' y

manifiesta: "(...) La mara BAMBOLINO cuyo registro se pide, imita a la marca BAMBOLINA registrada

previamente por mi mandante.../... Tan solo han sido reemplazadas las letras "A" de esta última, eso como
'bien 

se observa, no contribuye a otorgar la distintividad que d A-quo manifiesta en su errónea decisión.../...

Es indiscutible que la marca solicitada carece de novedad y como consecuencia no reúne los requisitos

exigidos para su eventual registro.../... Demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas

ex.¡stentes entre ambas.../... La similitud entre ambas marcas es más que evidente y por lo tanto ambas

marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones.../... ns altamente probable que el consumidor

asocie directamente esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal.../... No so/o se

dan en el plano visual, denominativo , fonético e ideológico.../... La solicitud ha sido depositada

3O cuando la marca de mi mandante protege también los mismos productos.../... Resulta que eg!

,,i1ffi;¿:;,#k
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 96 DE FEcHA I3DEFEBRERo DEaII4,DICTADA PoR
LA DIRECCIÓNDEASUNTOS N4ARCARIOS LITIGIoSoS, ENELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LAMARCA'BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N" IO4II4/2OT9ANOMBRE DE GRUPO BIMBO SA.B.
DE C.V.

cuestionada y la marca registrada a nombre de mi principal existe una relación que bien podría ser
considerada por el público consumidor como una extensión de la línea de servicios de mi repreientada.../...
A la Señora Directora diriio este petitorio, dictar resolución revocandondo en todai sus partes la
Resolución N'9ó/2024

Que, contesta la expresión de agravios GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. y, entre otros argumentos,
expresa: (...) Que el escrito presentado por la firma oponente NO es un escrito de expresión de agravios
pues el mismo no se encarga de rebatir los puntos contenidos en la resolución recurrida.../... Las marcas
enfrentadas aluden a diferentes conceptospues BAMBOLA corresponde a una palabra en idioma italiano,
cuya traducción al español es pttlÑEcn.../... ta palabra BAMB)LINA corresponde a la traducción de
MUÑEQUITA.../... En tanto que la palabra BIMB), alude al nombre con que el cial mundialmente se conoce
al osito que desde 1945 es la imagen de la afamada marca BIMBO, siendo su embajador desde hace casi 80
años.../... imagen que puede ser vista en el sitio oficial de mi mandante: httos://ntttt,.bimbo.con.mx/ .../...

Que el vocablo BIMBOLINO corresponde al diminutivo de la palabra BIMBO, distinguiendo a una más más
dentro de la numerosa familia de marcas que con el vocablo BIMBO posee mi mandante.../... que mi
mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca BIMB)LIN)..../... ya se encuentra registrada a
favor de mi principal en otros países../... Mi mandante es propietaria de la marca BIMBOLINO-en países
como México, en donde está registrada desde 2020, Argentina, España, Ecuador, Suiza y Marruecos".../...
Que, entre otros argumentos, continúa el solicitante y contesta: .../...Mi mandante posee un legitimo interés
en obtener el registro de la marca BIMBOLINO en nuestro pais.../... Se demuestra que ella ya posee un
derecho adquirido sobre dicha denominación y en la clase 30.../... En virtud de los derechos adquiridos que
sobre la marca BIMBOLINO posee mi representada, sólo ella o sus apoderados son quienes pueden obtener
el registro de dicha denominación en otro país diferente.../... Mi mandante ya es propietaria en nuestro paÍs
de numerosas mercas con el vocablo BIMBO.../... BIMBO y ETIeUETA registro nro 44g551, 44g549,4g755g
todos en clase 30, FIT BIMBO registro nro 490455, clase 30, GLOBAL ENERGY BIMBO, RUN WITH US
(SLOGAN) registro nro 5oi8l7, clase 30, SOLUCIONES BIMBO registro nro 52ó36t, clase 30, BIMBO SqORT
registro N" 481490 en la clase 30.../... En consecuencia, solicito a la Señora Directora, oportunamente dicte
resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N" 96/2024

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N" 395555 de la marca
"BAMBOLINA" a nombre de Universal Sweet Industries S.a., clase 30, venció el 23 de abril 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" t294tg8 de Marcas que
textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de se¡s meses
posteriores al vencimiento (...)".- -- - - -

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la contin
del registro de la marca "BIMBoLINo", solicitada por GRUPO BIMBo s.A.B. DE c.v.

rámites
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{
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 96 DE FECHA 23DE FEBRERO DE2O24, DICIADA POR
I.á, DIRECCTÓN NE RSUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "BIMBOLINO", CLASE 30, EXPEDIENTE N' IO4II4/20I9 A NOMBRE DE GRUPO BIMBO S.A.B.
DE C.V.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 96 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada por Ia

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitr.rd de registro de la marca

"BIMBOLINO", clase 30, Expediente No l04ll4l2}l9, solicrtada a nombre de GRUPO

Art.3S NOTIFÍQUESE por Cédula.

V \, GOBIERNO osr. PARAGVÁI
\I PARAGUAY REKUAI

;1*; 
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Resolución-Ü&Ü :i
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" looo DE FECHA 8 DE JULIo DE 2021, DICTADA PoR L-4.

omTccTÓN 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 RODEO SPORT SA------------

Asunción, 1 I II|AR 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RODEO SPORT SA.

en contra de la Resolución N' 1OO0 de fecha 8 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y:-'--'---

RE S ULTA:

eue, en fecha 23 julio de 2021 se presenta el representante convencional de RODEO SPORT S.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1000 de fecha 8 de julio de 2021, dictada por

la Dirección de Marcas.

eue, en fecha I0 de marzo de 2022 fue dictada Ia providencia que concedió elrecurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 30 de marzo de 2021, el representante convenclonal de RODEO SPORT S.A. expresó

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

19 de abril de2022.

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. i)... los nombres,

sobrenombres, seudónimos o fotografías 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

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) Por lo tanto, teniendo en cuenta

dicha prohibición, adjunto copia, debidamente autenticada, de la AUT)RIZACIÓN AL REGISTR? DEL

NOUnnp, firmada por el famoso boxeador panameño: Sr. ROBERTO DURÁN, a fin de que la emPresa

RODEO S\ORT S.A. pueda registrarla y utilizarla como maÍca. Dicha autorización se encuentra igualmente

legalizada por Apostilla. (...)".

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

eue, a primera vista, la denominación solicitada 'ROBERTO DURAN Y ETIQUETA", presentada por

RODEO SPORT S.A. se hallaba inserta dentro de la prohibición del art. 2 inc. j), pues la firma comercial

solicitante es una persona jurídica distinta a la persona física que ostenta el nombre, y que ta1lyis
conocida mundialmente. El análisis de los antecedentes revela que, hasta el momento de

resolución que hoy nos ocupa, no se habÍa presentado el consentimiento requerido por ley

excepción prevista en el inciso referido.--- --lffiT' ;
l)ir«ciün 6rner ded Indusrrial
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Resolución

PoR LA cuAL sE REVocA LA RESOLUCIóN N'looo DE FEcHA 8 DE IULIo DEzozt, DIcIADA poR L,t
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE I.q MARCA "RoBERTo
DURAN Y ETIQUETA", CL-A,SE 28, EXPEDIENTE N' 04195/2020, A NOMBRE DE RODEO SPORT S.A.------------

Que, sin embargo, a la fecha, y tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios,
la solicitud de registro de la marca "ROBERTO DURAN Y ETIQUETA" no puede ser rechazada en base a la
prohibición aludida, pues ha sido salvada por la excepción a la regla. Esto se evidencia mediante la copia
autenticada de la autorizacrón, debidamente legalizada por Apostilla, agregada en autos por el apelante en
fecha 30 de marzo de 2021. En dicha autorización de registro, el Señor Roberto Duran Samaniego otorga su
consentimiento a la empresa RODEO SPORT SA. para que solicite y obtenga el registro en paraguay de la
marca "ROBERTO DURAN Y ETIQUETA" en Ia clase 28, asi como cualquier marca con sus seudónimos
"Mano de Piedra", "Mano de Piedra Duran", "el cholo", "Duran Hands of Stone" y cualquier combinación
entre ellas y en cualquier clase.----

Que, por consiguiente, la base para el rechazo resuelto por el A-quo fue la presentación incompleta
de la solicitud al omitir la autorización, requisito que fue subsanado, por lo que amerita revertir la decisión
inicial y disponer la revocaclón de la resolución recurrida, quedando la marca solicitada a nombre de
RODEO SPORT S.A. En base al consentimiento de la persona fÍsica ROBERTO DURÁN

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el tnc j) del ert. Z y
demás concordantes de la Ley N" 1294l98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1000 de fecha 8 de julio de 2021 dictada por la Dirección
de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"ROBERTO DURAN Y ETIQUETA", clase 28, Expediente N" O4lgSl2O2O, solicitada a
nombre de RODEO SPORTS.A.

Art.2e

Art.3s NOTIFÍQUESE.

Ci
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ResoluciónN"Ü Ü # V

DtREccróN NActoxAL DE

PARAGUAY

PoR LA CUAL SE REVoCA I.A. RESOLUCIÓN N. I.852 DE FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA

PoR IA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL E)GEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá }VIARCA

"OMMUM,, CTá,SE 35, H(PEDIENTE NO TIO238/2018, A NOMBRE DE CEPAS ARGENTI}.IAS S.A-----.....------

Asunción, 1 t i,iAii :üi5

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CEPAS

ARGENTINAS S.A. en contra de la Resolución N" 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019, dictada por la

Dirección de Marcas, y¡ - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 24 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de CEPAS

ARGENTINIAS S.4- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1.852 de fecha de 18 de

diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

eue, en fecha O9 de octubre de 2020 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 06 de abril de 2022, el representante convencional de CEPAS ARGENTINAS Sá"

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

en fecha 22 de abril de 2022.

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(..) Que habiéndose realizado el examen de

registabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art. 2 Inc f) ...los signos idénücos o

similares de una marca registada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o

seruicios o para productos o seruicios üferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociac",

Esta secretaría ha constatado la existencia de Ia marca "OMNI(JM" amparada en la clase 3i, registada con el

ne j22337 en fecha 26/11fi2 a favor de WNITERRA S.A. en donde ambas denominaciones son idénücas yno
podrán tener coexistencia pacífrca, habida cuenta que ente las mismas existe relación de clases. En

consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-» -----"'----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, sobre el particular,

informamos que en fecha 25 de Agosto de 2021, bajo Acta no. 21/72381, se ha solicitado la Fusión de

Sociedad ente WNITERRA 5.A., con domicilio en Acceso Sw I(m 27,5, Lujan de Cuyo, Prouincia De

Mendoza, Argenüna y la frrma CEPAS ARGENTINAS SA. adquiriendo el nombre de CEPAS ARGENTINAS

S.A. ante ta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTTJAL, motivo por el cual no existe obstáculo

alguno para la consecuente concesión de la marca solicitada por mi mandante (...)".'--------'

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

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

pasado por alto el hecho de que la firma CEPAS ARGENTINA,S SA es titular tanto de la

rechazo como de la marca solicitada. Esto se constata en el sistema informáüco de la

,,,,, I f,.t,,,.:l -t ! ropicCl'l lnct"'r'
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ResoluciónN.Sf,; g
poR I¿' cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N' r.852 DE FEcHA DE 18 DE DIcIEMBRE DE 2019, DIcTADA
POR I,q, PRTCCIÓT.I DE MARCAS, EN EL EKPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA
"OMNTUM", CI.A,SE 35, E)GEDIENTE NO 110238/2018, A NOMBRE DE CEPAS ARGENTINAS S.A.----..---...-.-..

figura la marca antecedente "OMNIUM" registada bajo el Ne 372337 y su renovación Np 556435, a nombre de
" C E PAS ARGENTI NAS S.A. ", ex[emo que demuesta I o mencionado. - - - - - -

Que, tal como manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agraüos, ambas marcas OMi.lruM
(marca base de rechazo) Clase 33 y OMNILJM (marca solicitante) Clase 35, pertenecen ai mismo titular y
que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos

perjuicio para su propietario. Esto se confirma mediante el certificado de Fusión de Sociedad adjuntado en
autos, expedido en fecha I de noüembre de 2022 por la ]efatura de Actos Jurídicos dependiente de la
Dirección General de Propiedad Industrial, que certifica la fusión de sociedades entre VINiTERRA S.A.

(anügua propietaria de la marca antecedente) y CEPAS ARGENTINAS S.A., adqüriendo el nombre de

CEPAS ARGENTINAS S.A.-.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracteúsücas

propias, y en üsta a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Inc f) del Art. 2 y
demás concordantes de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

ArL le

ArL 2s

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 1.852 de fecha de 18 de diciembre de 2019 dictadaporla
Dirección de Marcas.

ORDET{AR la prosecución de trámites de la solicitud de

"OMNruM', clase 35, Expediente N" U0238/201t, solicitada
registro de la marca

a nombre de CEPAS

ArL 39 NOTIFÍQTJESE. -----------
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Resolución."m 'i fr 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N' 1.988 DE FEcHA 29 DE ocruBRE DE 2018, DISTADA

PoR LA DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN

1902 y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N 4166712017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY S.R.L.---------

Asunción, 1 g I,IAR 202s

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

PARAGUAY S.R.L.. en contra de la Resolución N' L988 de fecha 29 de octubre de 2018, dictada por la

Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

eue, en fecha 18 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de ARGOS PARAGUAY

S.R.L.. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1.988 de fecha 29 de octubre de

2018, dictada por la Dirección de Marcas.-

eue, en fecha 02 de enero del ZOtg fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

eue, en fecha 05 de febrero de 2019, la representante convencional de ARGOS PARAGUAY S.R.L..

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

en fecha 24 de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Liy D9a/95 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. g) los signos que

constituyan una reproducción, imitación, traducción, trasliteración o transcripción total o parcial de un

signo distintivo idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público que

pertenece a...", En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (.-.)" ----'----

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, teniendo en cuenta la

resolución dictala por la Dirección de Asuntos Marcarios, pedimos se tenga en cuenta que la marca que se

pretende se forma de DoS elementos entre vocablos y números que forman un coniunto que está muy leios

de consütuir un signo genérico. Efectivamente el término que forma la marca, está acompañado de varios

números formando un signo muy caractertsüco como se podrá verificar (...)" ---'-'---'---

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

interpuesto.

eue, tal como lo expresa el Rrt. I de la Ley N' lzg4lg\,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del regtstro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vi

derechoaconstituirunamarca.---..---:.:..-.
mo el
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ResoluciónN 0
PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1.988 DE FECFLA 29 DE oCTUBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LAMARcA"EAN
1902 Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N 4t66712017, A NOMBRE DE ARGOS PARAGUAY S.R.L.---------

Que, la marca sohcltada "EAN 1902 Y ETIQUETA" se compone del vocablo inglés "FAN", el cual se
traduce como "aficlonado" o "seguidor"r y por los números "1902", que a prima facie parecen aludir a una
fecha histórica importante. Es asÍ que realizando una investigación más profunda de los elementos, se
confirma que el año "1902" corresponde al año de fundación del Club Olimpia2, institución deportiva
paraguaya de gran relevancia. Por consiguiente, los elementos que conforman la denominación "FAN 1902
Y ETIQUETA" hacen referencta al año de fundación del club y a sus fanáticos, reforzando el vínculo con la
tradición deportiva y la identidad de la instttución. En este contexto, surge la duda sobre la distinción
efectrva de la marca solicitada, en relación con su origen y alcance.--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de en trámite de registro resulta incursa en la
prohibición del inc. g) del Art. 2, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye una
reproducción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocrdo en el sector
pertinente del público, que peftenece a un tercero. En ese sentido, tenemos que la denominación "FAN
1902 Y ETIQUETA" sÍ reproduce un signo idéntico que pertenece al club olimpia y que es notoriamente
conocido en el sector pertinente del público e incurre en las prohibiciones previstas en la normativa
aplicable.

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: ¿cuál sería la capacidad disünüva de la presente marca solicitada para su
registro?, más aún teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por ia parte
solicitante ya gozan de un reconocimiento nacional e internacional significativo, es decir, no se obseryan
elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores
comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de
los requisitos fundamentales para su registro como marca.------

Que, adicionalmente, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
engañosas, diciendo: "La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el
desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriale.s. Yeste fin último se procura obtenerlo a
través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los priductos que circylan
dentro de la economia del paÍs (sea esta confusión relativa a los productos mismo.s o á,su
cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 6i2,

1 
t,,r.,rrr,",,.
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Resolución *'f3 't¡

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N" r.988 DE FEcHA 29 DE ocruBRE DE 2018, DIcTADA
PoR LA oTREccIÓN 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.---------

v. Institut National des Appelations d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967).'" Al

respecto, esta dependencia administrativa considera que las prescnpciones doctrinarias citadas se aplican

al caso de autos.

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' I294l98 de Marcas,

ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es vlable su registro en esas condiciones, por tanto,

corresponde confirmar la Resolución recurrida

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N" 1.988 de fecha 29 de octubre de 2018 dictada por la

Dirección de Marcas.

Art.2s ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca "FAN 1902 Y ETIQUETA",

Clase 28, Expediente. N" 4ló6712017, solicitada a nombre de ARGOS PARAGUAY

n

Art.3e

1.!ircc'tora Gene ral rtellna
ri irii;iiritlDiitctió¡ General de P

Íircrción Nacional dc PrcP lrt':itr lirr

': "DERECHo DE MARCAS" - Jorge otamendi. g' Ed,. GABA, Abeledo Perrot,2017
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Resolución N'

POR IA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SoLICñuo DE REGISTRo DE LA
MARCA *LIFE', CLASE 25, EXPEDIENTE N'402099

Asunción,
2 0 tilAR

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al info¡me del acruario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de
Propiedad Industrial, e-n cumplimiento a lo üspuésto en el Art. l2t del C.p.¿., por providencia de fechali dejuliode2Q22.'dispusolaintimaciÓnalasparteiporelplazodecincodÍasp..u@
escritos, documentos y diligencias que se ácontraren en su poder

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se üspuso el manifiesto por 5 dÍas a fin de que las
paúes impugnen o no los documentos presentados

- Que, el A¡t. 136 de la-Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsiüaria las disposiciones del
Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicaciÓn supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Codigo procesal Civil establece
el procedimiento para Ia reconsdrución de un expediente extravia do, y rcza-. "Comprobada la pCrdida de un
expediente, el ¡ueTordenara su reconstitucióqla que se efecruará enla siguiente t'orma: a) el nueto expediente se iniciara conla
providencia que dispongala reconstitu-ción;b) que el jueTintimará alas partes ptdrd dattro del plaTo de cinco días presentenlas
copids delos escritos documentos y diligatcias que se cncontrdren en su poder. ) De ellas se daráyista alds partes,'por el mismo
plaao, afin de que seexpidan acerca de su autenticidad;y d) ellueTpodra disponer, sin sustanciaciónnirecursi atguni,lasmedidas
que consider e nec es arias. - - - -

Que' en la fecha se han realizado todas_ las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
P_!r 19 Cue corresponde tener por reconsdruido el expeüentá de soücirud de registro de ia marca *LIFE.,
CIASE 25, EXPEDIENTE N" 402099, solicitada a nombre de Kuei Chen Wen dJWang., y dar continuidad
a su tramitación.

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Directo¡a General de propiedad Indusriial (Interina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud 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 trámites procesales en el punto en el que se ha intemrmpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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Resorución."_o1 0 2
POR TA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE nñoiIcñ, DE REGISTRo DE TA
MARCA *TASHILITE', C[ASE II, EXPEDIENTE N'II4OZ.

Asunción,

VISTO: El esrado acrual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del acrua¡io y comprobado el extravlo del expeüente, la Dirección General de
Propjedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en ei Arr. l2l del C.p.¿., por proridencia de feJa z+ deocrubrede20l9.,dispusolaintimaciÓnalasp^ite.porelplazode-cincodiasp@
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder .----------:------:-----------

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dÍas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados

Que, el fut. 136 de la-Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones de1

Que' por aplicaciÓn supletoria, cabe traer a colación que el A¡t. 120 del Coügo procesal Civil establece
el proceümiento Para la reconsdrución de un expediente extraviado, y reza: ',iomprobada la perdida de un
expdieate, el jueTordenara su reconstitucióLla que se et'ectuarú enla siguiente formá: a) el nucvo expediente selniciara conla
providencia que dispongala reconstit-ución;b) que el jueTintimara alas partes fara d*iro del plaToáe cinco días presentenlas
copias de los esffitos documentos y diligotcias que se encontraren en su poder. q O, ella se dara v¡sta a la partes,'por el mismo
pla7o, afindeque seexpidanacerca desu autenticidad;y Q eljueTpodradisponer, sin sustanciaciónnirecursi alguni,lasmedidas
que c onsider e neces anas. - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las- diligenciasprevistas en la norma cirada precedentemente,
p,r. 

^11_,q]. 
correspon_de tener por reconsdruido "l .rp.diente de solicirud de regisiro de la marca*TASCHILITE", CIASE ll, EXPEDIENTE N" ll407l, soücitada a nombre de Said l¡iatrim ¡ebahi, I dar

continuidad a su tramitación. --------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Direcrora General de propiedad tndustrial (lnterina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expeüente de solicirud de registro de la marca
'TASCHILITE", CIASE ll, EXPEDIENTE N" ll40n, solicitada a nombre de sñd rbrahim¡ebahi --

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha intemrmpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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3 OTAME}.IDI,IOTgC. DERECHO DE MARCAS.
a OTAUENOI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS.

s

PORTA}ITO,
LA DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD I¡IDUSTRIAL

RE S UE LVE:

REVOCAR la Resolución N' 707 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca TL NACIONAL- EL
DIARIO DE LOS LECTORES INFLUI|ENTES, clase 38, ActaNo WsllATÜ,solicitada a
nombre de DTANA FTAYDEE GERALDINE DOMINGI,EZ DE"IOLÓN--..-\---

Art 3e NoTIFfQtiESE por Cédula.-----

Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
Buenos Ai¡es. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012. Eva. Ed. Pág. l9l.

(Ü$flñHti9Áil lfiSYfXf'

ResoluciónNo_

POR I.A CUAL SE REVOCA IA RESOLUqÓN N' 707 DE FECI{A 20 DE OCTI.JBRE DE 2021, DISIADA POR I.A,
DIRECCTÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL H(PEDIENTE DE soucITI.JD DE REGISTRo DE
Irq. I,ÍARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLLIYENIES', CIáSE 38, H(PEDIETüE No
37115 IaOaO,SOLICITADO POR DI.ANA HAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROI.ÓN

productos (...I' Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "En un
interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su
Banco hace más por usted'. Í\Uo el fihunal qtry Tresentan un mismo sentido ronderativo con la

far¡cula¡¿a¿ ¿e que a '4.------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y fuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 2 incisos f)
y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas, es criterio de esta dependencia administaüva que
corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

ilameia Cnsaldo
cnc¡el .l¡tc¡ina

Ce PropieCad Indusrriel
de Propicdad IorelecruaJ
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ResoluciónN"_

poR Iá, cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N' 7o7 DEFEcHA zo DE ocrtJBRE DE 2021, DISIADA PoR Iá
pmecclÓN DE ASUNToS MARcARIoS LrnGIOSOS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE

LA MARCA "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLI.IYENTES", CI.ASE 38, EXPEDTENTE NO

?7riSIaOhO,SOLICTTADO POR DI.ANA HAYDEE GERALDTNE DOMINGTJEZ OE NOLÓN......---...-

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EDITORIAL AZEIA
Sá- contra la Resolución No 707 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Liügiosos, y: - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 08 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma EDITORIAL

AZFfÍASá. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'707 de fecha 20 de octubre de 2021,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos.

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 28 de julio de 2023, el representante convencional de EDITORLAL AZE"IA SA expresó

agravios; en fecha 18 de diciembre de 2023, el representante convencional del solicitante contesta el

traslado de agraüos, y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2023.-

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) N cotejar las marcas en pugna EL NACIONAL- EL DIARIO

DE LOS LECTORES INFLLIYENTES (marca solicitada en la clase j8) vs. EL NACIONAL (marca oponente

registrada en la clase 16) se comprueba que no existe idenüdad de clases,la marca solicitada se encuenffa

desünia para cubrir los seruicios: exclusivamente diario digital, prensa noücias por intemet comprendidos

en la clase 38; por su parte, la marca oponente se encuenta registada para proteger productos

esencialmente de papel, articulos de oficina, caracteres de imprenta ente otos.../... Como se puede notar,

los productos que pretenden idenüficar son totalmente diferentes, por lo que no existe riesgo de confusión

en el público consumidor pues los rubros a los cuales pertenecen las marcas en conflicto son muy
disÍmiles.../... Conforme a la legislación marcaria, especificamente el artÍculo 7 de la Ley 1294/98 de

Marcas.../... Por lo expresado, en virtud a la Ley 1294/98 y al ordenamiento jurÍdico marcario uigente, ésta

Dirección concluye declarar improcedente la oposición deducida por asÍ conesponder a derecho .n------"-'

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agraüos, entre otros argumentos: "(...) El
pronunciamiento recurido fue dictado de manera precipitada sin tomar en consideración las bases

sentadas por la doctina y la jwisprudencia en materia marcaria al referirse inadecuadamente, a que la

marca solicitada tiene distintividad, siendo que no sólo guarda una enorrne similitud con la oponente, sino

que a todas,luces se enüende que la misma efecüvamente se encuenta incursa en una de las prohibiciones
de la ley (art. 2' inc. 0.../... ¡rrtiente la adversa Señora Directora, al mencionar los productos disünguidos por
la marca de mi mandante, que en verdad son: Periódicos, reuistas, folletos, material impreso, de ningún
modo menciona que su cobertura sea de productos esencialmente de papel, articulos de

de imprenta. SON PERIÓDICOS Y LOS PERIÓDICOS sean digitales o en formato papel son

material de información, por lo que la relación estecha existente entre los mismos

[)irección Generil d¿l.ropirdad,{rdusrriai

Ilireccidn Nacicn¡l de Prcpicdad lnreleclurl
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ResoluciónN" +

POR I.A CUAL SE REVOCA IJq, RESOLUCIÓN N. 7O7 DEFECHA 20 DE oCTI.,BRE DE 202I, DICTADA PoR I.A,
DIRECCIÓN DE ASIJNTOS N,ÍARCARIOS LMGToSoS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcmUD DE REGISTRo DE
Irq. N{ARCA "EL NACIONAL- EL DLARIO DE LOS LECTORES INFLT \aENTES', CLASE 38, HGEDIENTE No
3M5I2OZO, SOUCTTADO POR DI,ANA I-IAYDEE GERALDTNE DOMINGTJEZ DE ROLÓN.----........

cuando las denominaciones son confundibles o idénücas.../... gt NACIONAL registrada por mi mandante, la
fitma EDITORIAL AZETAS.A., es una marca asentada hace 23 años dentro del mercado paraguayo, ya que su
primer registo data del O3 de abril del año 2OO0.../... Las marcas en pugna efectivamente son idénücas
gramaücal y fonéücamente.../... Es pues entonces enado decir que no existirá riesgo de confusión en el
público consumidor, puesto que a simple uista se ve y se enüende que el rubro protegido por ambas marcas
en liügio es exactamente el mismo, el periodico.../... Por lo brevemente expuesto pido a la Señora Directora,
oportunamente, dicte resolución revocando la resolución recurrida en todas sus partes."

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la
expresión de agraüos y enhe otros argumentos dice: "(...) La resolución recurrida sosüene, con mucho
criterio marcario, que el enfrentamiento es de dos marcas que rola en clases diferentes.../... Resulta evidente
que la adversa pasó por alto lo que dispone el artículo 7' de la Ley de Marcas vigente y no se tomó la
molesüa de inscribir su maÍca en obas c,lases para extender un cerco de protección de la misma.../... La
Señora Directora deberá aplicar con rigurosidad lo que establece Ia ley marcaria con respecto al sistema
uigente: el sistema uniclase.../.... Debe quedar claro que los productos amparados por la marca de la
oponente están en ota clase muy diferente a los servicios por la solicitud de mi mandante.../... Ilna marca
registada en la clase 16 (productos) y la ota en clase i8 (seruicios de prensa digltal).../... Se puede hacer
todos los giros idiomáücos y uülizar los argumentos "pseudo-marcarios'para hacer parecer la gesüón de mi
Parte como un acto margind, cuando lo que se hizo fue aprovechar un hueco dejado por la desidia y la
falta de interés de la accionante y asÍ entar con una solicitud de una marca, que, hoy, üene ganado un siüal
de preponderancia como un respetado diario digital.../... Convengamos también que la denominación EL
NACIONAL es un término genérico y claramente no es un invento o creación de la mente priuitegiada de
algan directivo o personal de Editorial Azeta 5.A.../... Por tanto, de la Señora Directora solicitó,
oportunamente, dicte resolución confitmando en todas sus partes la resolución N" ZOS/2O21

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes denho de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese senüdo, en los aspectos gráfico y fonéüco, entre entre la marca oponente "EL
NACIONAL" y l^ solicitud de registro de la marca "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES
INFLITYENTES", se eüdencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuenha
reproducida en la mÍfca oponente. En ese sentido, tenemos que "EL NACIONAL- EL DIARIO DE LOS
LECTORES INFLLTYENTES" es idénüca a la marca registrada "EL NACIONAL", diferenciándose simplemente
la solicitante por la inclusión la frase o slogan "EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLLTYENTES". En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonéüca entre las marcas en pugna:

EL NACIONAL. EL DI,ARIO DE LOS LECTORES INFLI.I}TENIES
EI NACIONAL

Cristaldo

Lirlrcrio* (i Ic r:l rt tropied ad I ndusrrial

Direcció¡ N¿cio¡¡l de Propitdad lntelectual
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ResoluciónNo_

PoR IA CUAL SE REvocA Iá RESOLUCIÓN N' 7ü DEFEcI-IA zo DE ocTLTBRE DE 2021, DISTADA poR I.lt
DIRECCIÓN DE A,suNTos Ii,fARcARIos Lmclosos, EN EL DpEDIENTE DE sollcrruD DE REcIsrRo DE
Lq. }t,fARCA TL NACIONAL- EL DI,ARIO DE LOS LECTORES INFLI.IYENTES", cI.AsE 38, E)GEDIENTE N"
TTNsIaOzO, SOUCTIADO PORDIANAHAYDEE GEMLDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN.........-...

cubrir "diario digital; Prensa; noticias por intemet" comprendidos en la clase 38, mientras que la marca
oponente 'EL I{ACIONAL" con regisho N" 535995, clase 16 cubre: "Periódicos, reuistas, folletos, material
impreso". Y teniendo en cuenta que Para el registro marcario lo determinante es proteger a quien üene uso
exclusivo de la marca conha terceros y que en el caso de autos claramente hay riásgo de confusión al
inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidár pueda creer que
üenen un origen común, resulta inüable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N' I2g4lg8, üce: "El registo de una marca hecho de acuerdo
con esta ley, concede a su ütular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos
jwisdiccionales las acciones y medidas que correspondan conta quien lesione sus derechos. Asimismo
concede el
indirectamente a confusión o a esociación ente los productos o seruicios cualesquiera sea la clase en que
frguren, siempre que tengan relación enfue ellos.".

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la üsión en conjunto demuestra que sÍ existe
posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administraüva
considera que la solicitud de registro de la marca EL NACIoNAL- EL DIARIo DE Los LECToRES
INFLLI-fENTES no podrá coexisür con la marca oponente EL NACIONAL, con la cual presenta más
semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios y productos prestados.
Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas pareceú-an formar
parte de la misma familia de marcas, es decir, que üenen el mismo origen y que son propiedad del mismo
ührlar.------

Que, en ese senüdo, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el
cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de eütar el aprovechamiento del presügio ajeno, hacer
valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumido.. Er determinante para
esta dependencia que cualquier consumidor que üsualice la denominación pretendida por el solicitante la
asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma DIANA
FLAYDEE GERALDINE DOMINGUEZ DE ROLÓN se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del
origen de los servicios ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuenhan
ünculados a la empresa de EDITORLAL AZETA S.A. situación que acarrearía un innegable daño 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
círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administraüva, conforme lo dispone el
propio AIt. 6 de la Ley N" I294l98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar qru p.á"ti"r,
desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.------------

Que, adicionalmente, se debe eütar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoria de la dilución ha Para
defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el ori,
permite que coexistan con ésta otas marcas iguales, el público consumidor ya no sabt los
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ResoluciónNo -
poR LA cuAL sE REvocALARESoLUcIóNN"zo7DEFEcHAzo DE ocruBRE DE 2021, DICTADAPORLA

DIREcCIÓN DE A,SUNTOS TvIARCARIOS LMGTOSOS, EN EL HPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

1A MARCA TL NACIONAL. EL DI,ARIO DE LOS LECTORES INFLTIYENTES", CLASE 38, E)(PEDIENTE N"

3m5 Ilozo,SoLIcITADo PoR DI,ANA FIAYDEE GERALDTNE DOMINGTJEZ DE ROLÓN........---..

eue, esta dependencia administraüva considera que la denominación solicitada EL NACIONAL- EL

DIAzuO DE LOS LECTORES INFLLI.TENTES, resulta indudablemente similar o idénüca a la marca base de

rechazo. Esto es asÍ, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención

sobre sÍ, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a

colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: "En muchas hipótesis resulta necesario centar el análisis en un

aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo üene significación superior; criterio

éite que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...', "es coÍrecto, Por tanto, valorizar

la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a frn de precrsa¡ su elemento

"decisivo" que es-lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de

los producto.s.' r----------

eue, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es 'EL NACIONAL".

También, conüene señalar la preponderancia que üene el radical de una marca. Al respecto, ahondando

aún más en el anáiisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al' "Análisis del

conjunto. Partes relewntes. Partes iniciales"y expresa: "En lo que hace a Ia conformación de la marca, se ha

reconocido un mayoÍ valor, o poder distinüvo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, Por ser

generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.¿ dicho esto, se adüerte que en la

áenominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idénüca al radical de la registrada, por lo

que se colige que no podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.----

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes

elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonéüca,

tenemos que la impresión auüüva que generan ambas podria causar confusión en el público consumidor.--

Que, entre los fi.mdamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones

dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo

a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y anáiisis en conjunto

."rlir"áo sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En

conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca EL

NACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES INFLUYENTES no podrá coexisür con la marca oponente EL

NACIONAL, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los

servicios y productos por ambas protegidas. - -- - - - - - - - -- -

eue, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuesüón 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 1294198, el cual expresamente prohÍbe el

registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o Para productos o servicios

diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación_que

acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relaüvo a la cobertura de ppdffiy
servicios, vemos que la solicitante "EL IIACIONAL- EL DIARIO DE LOS LECTORES

I Otamendi, |orge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

' "DERECHo DE MARcAs" - Jorge otamendi. g'Ed.. CABA' Abeledo Perrot,2017
Interina

ndustrial

llirrcció¡ N¡cion¡l de Propiedad lnteltttual
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR t.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "Hoppy LAGER y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N' 11413/2022 SOLICITADA POR MINOIL
s.A.----------

Asunción,

MSTA: La solicitud de registro de marca "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", Acta N" ll4l3l2o22,
clase 32, solicitada por MINOIL SA. y; --"----'---

RE S U LTA:

Que, en fecha 2l de febrero de 2022 se presenta MINOIL S.A. y solicita el registro de la marca "HOPPY

LARGER Y ETIQUETA", para amparar productos de Ia clase 32.-----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 116568 por la Dirección de Marcas,

favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

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 S.A., con Dictamen de la

Dirección de Marcas N" 116568 de fecha 19 de agosto de 2024, favorable a la emisión de la respectiva

Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre

inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

presenta para amparar productos de la clase 32 tales como: "Cervezas.-".--------------

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de Ia solicitud en trámite y determinar si la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

otnecctóx NActoNAL DE

'Arüculo 6o.- La Dirección de la Propiedad
semejante a otra registrada para el mismo
titular de la marca registrada.
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se

laencuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es"cerveza lager lupulada.r'. Ahorabie

doctrina como Ia jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de anahzar

de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe

Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéritica o muy
producto o servicio, coá notificición al soliiitante, áún mediand^o conser$i:miento del

nbg. Claudia paroeia Cnstaldc,
Direcro¡a Gene¡al Interina

Dirccciin Generai de propiedad Indusrriel
0i,ecció¡ Nrciinri de prcpiedrd Inrelecrur!
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N' 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE TA
MARCA "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" II4I3I2022 SOLICITADA POR MINOIL
S.A..

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

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

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

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál serÍa la distintividad que ostentaría
como marca la denominación "HOPPY TAGER Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin
contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrÍnseca con que debe contar un signo para ser
suscepüble de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues "Hoppy" describe una
caracterÍstica común y esencial de las cervezas, específicamente el sabor o aroma a lúpulo, mientras que
"Lager" es un tipo de cerveza bien conocido. En otras palabras, la denominación "HOppy LAGER" deberÍa
contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de palabras comunes- "Hoppy
LAGER"- (Cerveza lager lupulada) para productos relacionados precisamente con Cervezas, no se podrÍa
considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en elmercado, abácados
al mismo rubro

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

Que, esta Dirección considera que la denominación "HOPPY LAGER Y ETIeUETA" no ofrece ningún
elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las caracterÍsticas básicas necesarias para
convertirse en marca.- -

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. 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. 2o incs. e) de la Ley N.
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilid
menor análisis. ------=

¿bs, Ctaudi a PtÚarnstal"
DI¡ectora Gen\ral I nterine

Dirccción Genelrl de Propiedai industtia!

Dirrtción N¡cioml dt Ptc¡ied¿d Inttlccn'¿

de

el

2 jorge Otamendi, Derechr¡ de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. p.75.
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 116568 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "HOPPY LAGER Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N" 11413/2022 SOLICITADA pOR MINOIL
s.A.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 116568 emrtido por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

Art.le

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 116568 de fecha 19 de agosto de 2024 dictada
por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y
ETIQUETA", clase 32, Acta N" 11413/2022, solicitada a nombre de por MINOIL
sA.----------

P.ECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HOPPYL-AGERYETIQUEIA", clase
32, Acta N'11413/2022, solicitada a nombre de MINOIL S.A..---------

ORDENAR el archivo de la solicltud de registro de la marca "HOPPY LAGER Y
ETIQI ETA", clase 32, Acta N'i1413/2022, solicitada a nombre de MIIjOII.S.A.----------

ribg, Ulau$a i'ameia Unsteid,
DitectorIGencral Intetina

Di¡ccción Geo*al dc Propiedad Indrrsrrial

Direcció¡ Nrtic¡¡l dr PropiedaC lntrlecturi

I
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ResoluciónN' & 
''''Á t .)

POR LA CUAL SE REVOCA EL DTCTAMEN DE MARCAS N" 111926 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR Iá, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á,
MARCA "NATUR-ALL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N" 49182/2018 SOLICÍTADA POR INDUSTRIAS
CÁRMCAS LoRIENTE pIeuERAS, sA.----- ---

Asunción,

MSTA: La solicitud de registro de marca "NATUR-ALL Y ETIQUETA", Acta N' 49182/2018, clase

43, solicitada por INDUSTRIAS CÁnNICAS LORIENTE PIQUERAS, SA. y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta INDUSTRIAS CÁRNICAS 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 Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

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 CÁRNICAS LORIENTE

PIQUERAS, S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N' 111926 de fecha 16 de enero de2024, favorable
a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

se debe considerar Ia ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca "NATUR-ALL Y ETIQUETA", ha sido presentada

para cubrir servicios "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de Ia clase 43 del

nomenclador internacional. -- --- - -

Que, tal como lo expresa el ¡.rt. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, al analizar la denominación "NATUR-ALL Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra
en idioma inglés, cuya traducción al español 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 pala

la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el

I rr1 ',c(t1 Ce nctal Interina
. i, ., l:r,;:!dr Propicdad Indurrrial
'._,;: .. .: ;r:rl dr P¡cpicdld lntelecrual

conocidas por el consumidor. ------------
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ResoluciónN"
(

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 111926 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "NATUR-ALL Y ETIQUE"TA", CLASE 43, EXPEDIENTE N'49182/2Ot8 SOLICITADA pOR INDUSTRTAS
cÁRMcAs LoRIENTE preuERAS, sá-- - -- ---- --

Que, en ese sentido, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple
apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencta de sus

términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglésr.

Que, así las cosas, la denominación 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 podrán registrarse como marcas
los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir características del producto...". En ese sentido,
la denominación "NATUR-ALL Y ETIQUETA", descnben la característica de los serviclos protegtdos, porque
sugiere una conexión directa con la naturaleza ("NATUR") y la idea de totalidad o inclusión ('ALL"), como
un hotel que se enfoca en la experiencla natural o ecológica; en la misma clase 43, sería improbable pensar
que lo que ofrece la firma solicitante sean los únicos autorizados, aptos o aprobados para su uso en
rubro.-------

Que, por consiguiente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habréndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que la solicitud de registro
"NATUR-ALL Y ETIQUETA", tal como fue presentada, no reúne los requisitos básicos previstos en el Art.l'
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 Ia pertinencia de las solicitudes para la concesión de marcas, en virtud al Art. 2 Inc. e)

de la citada ley, resuelve revocar el Dictamen N' IlI926 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

PORTANTO,
[á, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen deMarcas N'111926 de fecha 16 de enero de2024 dictada
por Ia Dirección de Marcas de la solicitud de registro de Ia marca "NATUR-ALL Y
ETIQUETA", clase 43, Acta N' 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS
cÁRNrcns LoRIENTE preuERAS, s.A.----------

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NATUR-ALLYETIQUETA", clase 43,

Acta N' 4918212018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS CÁRNICAS LORIENTE
PTQUERAS, S.A.----------

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca 'NATUR-ALL Y
ETIQUETA", clase 43, Acta N" 49182/2018, solicitada a nombre de INDUSTRIAS
cÁnNrces LoRTENTE preuERAS, s.A.- - - - - ----- - - - - .-

Art.4e NoTIFÍQUESE.----------- -Sf,..-

S)z\l \
IJorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012.P.75.
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A. RESOLUCIÓN N9 50 DE FECHA Il DE MAMO DE 2021, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRI,ALES EN LA SOLICMUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" L892722 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A...-- - --

Asunción, 
Z 1 I

VISTO: El Expediente Ne 1892722 de fecha 19 de octubre 2018 de solicitud de registro de Modelo Industnal
denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por Ia firma ALUKLER
sá..----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 21 de Junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. se

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 50 de fecha Il de marzo de 2021, dictada por la Dirección de
Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha t9 de julio de 202i se concede el recurso interpuesto, expresando agraüos el
apelante en fecha 21 de octubre de 2021. El 3 de noviembre de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

C O NSID ERAND O:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su
A¡t. 3'; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc, a) Si no se diferencia de sus similares, Esta
Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por
esta figura ¡urídica. Que del resultado de Ia búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la
firma ALWAL. Que, realizando la comparación de las caracterísücas estéticas y visuales resultan similares a la
presente solicitud.(...)

Que, se agravia el recurrente y expresa entre okas cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).---------

Que, expresa el recurrente " la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si e/ supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Indusüial: " Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que seen nuevos, que no
sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas
costumbres, Art.3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia desus
similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente
catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo soltcltado NO reúne el req
debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.----

Prcpiedad Inteltctual

2025
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PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE SUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 50 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de

Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N" 7892722 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,

presentado por la firma ALUKLER Sá.---------

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado 'PERFIL

Resolución N" .,
POR LA CUAL SE CONFIRMA I¿. RESOLUCIÓN N9 50 DE FECHA Il DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRTALES EN I.¿. SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI-AL
"PERFIL EXTRUIDO" ACTA N" T892722 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S-A". - -- - --

Antecedente Modelo solicitado

r
E

L

Que, la novedad de un modelo industnal no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descnpciones, usos,

comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos
sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente
registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de Ia disüntividad o
de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrinseca y extrínseca del modelo industnal para

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
363/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 4798/2012 "QUE CREALA DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 8ó8/81; esta Dirección General considera que
existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida

Art. l'

Art.2o
EXTRUIDO", Acta No 1892722 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25,

firma ALUKLERSA-------

ArL3" NOTIFÍQUESE, por cédula. ¡1"i-;-.--.-----,

03, presentado por la

rewcos{wuvgR
03E88
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 

" " "'* 
I6DE DICIEMBRE DEZOIO,DISIADA POR

LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITI,JD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUTDO", ACTA N" 1892735 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CIASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICMADA POR ALUKLER SA---.---

Asunción,

VISTO: El Expediente Ne 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 por la firma ALUKLER
sA..----------

RESULTA

Que, en fecha 8 de febrero de2O2l se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 237 de fecha 12 de noviembre, dictada por la Dirección de
Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 04 de marzo de 202I se concede el recurso interpuesto, expresando agraüos
el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su
Art. 3"; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta
Dirección considera que la solicitud NO reúne el reqüsito de nuevo u original para ampararse en la protección por
esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la
firma MUNDO ALUMINIO. Que, realizando la comparación de las caracteúsücas estéücas y visuales resultan
similares a la presente solicitud.(...)

Que, se agravia el recurrente y expresa enke otras cosas que: se considera que la mencionada resolución
carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece
de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi
representada.(...).---------

Que, expresa el recurrente: la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018.----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no
sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas
costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus
simllares b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente revindicada, se ha
hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utrlización o por
cualquier otro medio. No se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público ia de
que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición
reconocida; y.)' --------- ----. ---

Pameia Crisraldo
IJirecro¡a teneral In re¡ina
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üResolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LARESOLUCIÓN N9 237 DEFECHA 1ó DE DICIEMBRE DEhOaO,DICIADAPOR
I.A DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRI,ALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO', ACTA N' 1892735 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTIADA POR ALTJKLER SA.-----.-

La Dirección considera que, aunque el agraviante afirma que el antecedente encontrado carece de fecha, el

mismo corresponde a un catálogo de productos que ya fue publicado en el momento de la solicitud presentada, por
tanto, el mlsmo ya se encontraba disponible en el momento de la presentación de la solicrtud. Además, no es menos

cierto que eisten modelos muy simrlares, Ios cuales presentan sólo mínimas diferencias con el modelo solicitado.
Por lo tanto, se concluye que el modelo no cumple con el requisito de NOVEDAD, dado que ya se encuentra
públ icamente conocido. -

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en ürtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley

868/81, al A¡t. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N" 300194 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la

Ley No 4798t2O12 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios

Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que eisten fundamentos legales para confirmar la

resolución recurrida.

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 237 de fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la Dirección de

Dibujos y Modelos Industriales, en la solicrtud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 1892735 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,

presentado por la firma ALUKLER Sá.---

DISPONER el archivo de la solicitud de regrstro de Modelo Industrial denominado "PERFIL

EXTRUIDO", Acta N' 1892735 de fecha 19 DE OCTUBRE 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado
porlafirma ALUKLERSA -----------------

Art.3' NOTIFÍQUESE, por cédula. -------:::---

Art.2'
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Resolución N" _
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 59 DE FECHA 12 DE NOVTEMBRE DE 2019, DICTADA POR
Iá. DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRI,ALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N' 1892754 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICNADA POR ALUKLER S.A.-- -. --

Asunción,
2

MSTO: El Expediente Ne 1892754 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 ñrma ALUKLER
sá,..----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 2l de noüembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 59 de fecha 12 de noüembre, dictada por la Dirección
de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 29 de noviembre de 2019 se concede el recurso inteqpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de febrero de 2020. El 3 de marzo de 2020 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

Que el lI de agosto de 2020 expresa agraüos el apelante, estando proveído en autos en fecha 3 de marzo
de 2020. -

C O NSID ERAND O:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su
Art. 3"; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta
Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u origrnal para ampararse en la protección por
esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la
firma SCHLUTER. Que, realizando la comparación de las ca¡acterÍsücas estéticas y visuales resultan similares a la
presente
solicitud.(...)

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

Que, expresa el recurrente: la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de
modelo industnal de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018.------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industnal: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no
sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas
costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus
similares b) Si antes de la fecha de su pedido de registro, o de Ia fecha de prioridad váltdamente reviryli
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 59 DE FECHA12 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRI,ALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N' 1892754 DE FECI.I.A 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER Sá.---- - --

cualquier otro medio. No se considerará que un dibujo o modelo es conocido por el público por la circunstancia de

que en los seis meses anteriores a la fecha de su depósito haya figurado en una exposición oficial u oficialmente
reconocida; y.." --- 

- - - - --

La Dirección considera que, aunque el agraüante afirma que el antecedente encontrado carece de fecha, el

mismo corresponde a un catalogo de productos que ya fue publicado en el momento de la solicitud presentada, por
tanto, el mismo ya se encontraba disponible en el momento de la presentación de la solicitud. Además, no es menos

cierto que existen modelos muy similares, los cuales presentan sólo mínimas diferencias con el modelo solicitado.
Por lo tanto, se concluye que el modelo no cumple con el reqursito de NOVEDAD, dado que ya se encuentra
públ icamente conocido. -

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en ürtud al Inc. b) del Art.3 de la Ley

868/81, al Art. l0 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N' 3OOl94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la

Ley No 479812012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NRCTONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios
Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la

resolución recurrida.
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PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 59 de fecha 12 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de

Dibujos y Modelos lndustriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N" 1892754 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03,

presentado por la firma ALUKLER SA.---

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL

EXTRLJIDO', Acta No 1892754 de fecha 19 DE OCTUBRE 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado

ArL3' NoTIFfQt ESE, por cédula

ffi;
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ResoluciónN"

POR IA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 1I DE FECHA 28 DE ENERO DE}OLL,DISTADA POR TA,
DIRECCIÓN DE DIBUIOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRTAL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892826 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICNADA POR ALUKLER S.A--.--.

Asunción,

VISTO: El Expediente Ns 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 por Ia firma ALUKLER
sA..----------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de Junio de 2OZl se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e

interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 1l de fecha 28 de Enero deZOZI, dictada por la Dirección
de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 19 de )ulio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el
apelante en fecha 21 de Octubre de 2021. El 3 de Noviembre de 2OZl esta Dirección General llamó Autos para
Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta
ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub -
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, Ia Ley 368/3l
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 Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PERFIL de la firma INDALUM, Catálogo 2011. Que, realizando la comparación de las características estéücas y
visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)

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

Que, expresa el recurrente ",1a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ns 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean ntlevos,
que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre e]

encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicit
requisito de nuevo debido a que las características estéticas y üsuales resultan similares.------.----

Dirccción Gcneral dc Propíedad Induitrial
!irercién Nlrionrl de Pripiedad Inrelecrurl
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Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LARESOLUCIÓN N9 II DE FECHAzS DE ENERO DE 2021, DICIADAPORI.A.
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI,AL
"PERFIL EXTRUIDO', ACTA N" 1892826 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER SA.-.-.--

Antecedente Modelo solicitado

l¡allrl

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distinüvos
previamente registrados. Por lo que, el reqursito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la
distinüvidad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo
industrialparadiferenciarsedeotrosmode]osindustria]esosignosdisnnüvosde]mercado

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en ürtud al Inc. b) del ert. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley No 479812012'QUE CREA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que existen fi¡ndamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--------------

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RESUE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 11 de fecha 28 de Enero de 202I, dictada por la Dirección de
Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de regisüo de Modelo Industnal
denominado "PERFIL EXTRUIDO', Acta No 1892826 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase

25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S"A,

Art. 1'

Art.2o

Art.3"

DISPONER el archivo de

"PERFIL EXTRUIDO", Acta
03, presentado por la firma

NOTIFÍQUESE, por cédula.

la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
N" 189282ó de fecha 19 de octubre de 201 , Sub Clase

DfuectIr)
Dirccción General de

Direcció¡ N¡cio¡al dc
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Resolución N" _
POR I¿, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 206 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 202I, DICIADA POR
LA DIRECCTÓN n¡ DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRI"ALES EN t"A. SOLTCITUD DE MODELO INDUSTRTAL
"PERFIL EXTRUIDO", AgfA N' 1892832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-.--. -

Asunción,

MSTO: El Expediente Ns 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, solicitado por Ia firma ALUKLER
s-4..----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A.

se interpone recurso de apelación contra la Resoiución N" 206 de fecha 06 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 23 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios
el apelante en fecha 07 de ¡unio de2022. El 21 de junio de 2OZZ estaDirección llamó Autos para Resolver. ---------------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante
esta Dirección el registro del Modelo Indusbral PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anteriondad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su
ArL 3"; Se considera que Ia solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta
Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por
esta figura jurÍdica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la
firma ALUMINIO GARCILASO. Que, realizando la comparación de las caracterÍsücas estéticas y üsuales resultan
similares a 1a presente solicitud.(...)

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

Que, expresa el recurrente " la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha l9 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dlbujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no
sirua únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas
costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus
similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente en el
catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el

debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.---- ----------------¡

Pa¡neia Cristaldo
I n terin a

li,,,c;¿¡,l,cir¡Lri i, IffilT,lTi:lÍ:l



ff *1, GORIERNO »n I PARAGUÁI
\¡¡ PARAGUAY I REKUAI

Y
Resolución No

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 206 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR
I.A. DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRI,ALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRI.AL
"PERFIL EXTRUIDO", ACTA N" 1892832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICNADA POR ALUKLER S.A.------

G

Art. I'

Art.2"

orREcctóN NAcToNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos,

comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos
sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distinüvos previamente
registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industnal deberá ir acompañado de la distintividad o

de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrÍnseca y extrÍnseca del modelo industrial para

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que
exrsten fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolucrón N" 206 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de
Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado
"PERFIL EXTRUIDO", Acta N' 189283? de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03,

presentado por la firma ALUKLER S.A.---

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL

EXTRUIDO", Acta No 1892832 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado

Art.3o NOTIFf QUESE, por cédula.

Ditcctot'a,Ge ral Interina
ooiedad Indultriallrirccció¡ Gc¡etol iit
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Resolución N'
q!'l!'

POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N9 I4O DE FECHA 2I DE JULIO DE 2021, DISIADA POR LA
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICMUD DE MODELO INDUSTRIAL
"PERFIL EXTRUIDO', AC-Ih N' 1892843 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICMADA POR ALUKLER Sá"---.-.

Asunción, ;-.i'
¡

MSTO: El Expediente Ne 1892843 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¿...---

RE S U LTA:

Que, en fecha 15 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A.

se interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 140 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección
de Dibujos y Modelos lndustriales.

Que, por proveído 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 2OZZ esta Dirección llamó Autos para Resolve

C O NSID ERAND O:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante

esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y
analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868i8I 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

Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por
esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la
firma ALUMICENTRO. Que, realizando la comparación de las caracteústicas estéticas y visuales resultan similares a la
presente solicitud.(...)

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

Que, expresa el recurrente " la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar
si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de
modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de ocrubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley Ns 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de
un Modelo o Dibujo Industrial: " Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no
sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas
costumbres, Añ. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus
similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el anteceden en el

catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el vo
debido a que las caracterísücas estéticas y visuales resultan similares.----

ia Cnstaldo
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UIResolución No

PoR LA cuAL sE CoNFIRMA LA RESoLUctóN Ns l4o DE FEcHA zI DE JULIo DE 2ozl, DIqIADA poR t.t
omncctóN DE DIBUJos y MoDELos TNDUSTRIALES EN LA soI.rcrruD DE MoDELo TNDUSTRT.AL
"PERTIL EXTRUIDO', ACTA N' 1892843 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03,
SOLICTTADA POR ALUKLER S-A".------

Antecedente Modelo sohcitado

E-J i

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el
sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos,
comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos
sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente
registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o
de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art.3 de la Ley
868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que
existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida

Art. 1"

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.¿. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESU ELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 140 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por Ia Dirección de Dibujos
y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL
EXTRUIDO", Acta N" 1892843 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por Ia
fi rma ALUKLER SA. -- - - - - -

Art.2' DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL

DORUIDO", Acta N' 1892843 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la

Art.3" NOTIFÍQUESE, por cédula.
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Resolución N"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I3l DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRI.AL "PERFIL EXTRUIDO" ACTA N" 18928ó3 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
C[.A,SE 03, SOLICITADA PORALUKLER S.A-----.

tI I )

MSTO: El Expediente Ns 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, solicitado por la firma ALUKLER
sA-----------

RES ULTA

Que, en fecha 8 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER
S.A. se interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 131 de fecha 9 de sepüembre de 2020, dictada por
la Dirección de Dibujos y Modelos Industnales.

Que, por proveído de fecha 4 de marzo de ZO2l, se concede el recurso interpuesto, expresando
agravios el apelante en fecha 20 de abril de 202L. E110 de mayo de 2021 esta Dirección llamó Autos para
Resolver.--

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, sin embargo en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta
ante esta Dirección el registro del Modelo Indusbral PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub -
Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 368/3l
establece en su A¡t. 3"; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus

similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la
protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño
de PERFIL de la firma ALUMINIO GARCILASO. Que, realizando la comparación de las caracterísücas estéticas y
üsuales resultan similares a la presente solicitud.(...)

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

Que, expresa el recurrente "/a decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede
determinar si e,/ supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

Que, corresponde a esta Dirección General resoiver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-------

Que, la normaüva establecida en la Ley Ne 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad
de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos,
que no sin¡a únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las
buenas costumbres, Art. 3e.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia
de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo e antecedente
encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo reúne el
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porlafirma ALUKLERSA

Art.3o NOTIFÍQUESE, por cédula.-------
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PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 13I de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de
Dibujos y 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.-----------

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL

EXTRUIDO", Acta No 1892863 de fecha 19 de octubre 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado

Resolución No _
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 13I DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN I.á. SOLICITUD DE MODELO
INDUSTRTAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N' 1892863 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB
CI.¿.SE 03, SOLICTTADA POR ALUKLER S.A.-... --

Antecedente Modelo solicitado

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el

sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones,
usos, comercialización u otro medio, srno también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los
productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con okos signos distinüvos
previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la

distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como "la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo
industrialparadiferenciarsedeotrosmodelosindustria]esosignosdistintjvosde]mercado

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en ürtud al Inc. b) del Art.3 de la Ley
368/3l y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Ne 479812012'QUE CREA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", qr" modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección
General considera que edsten fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.--------------

Art.2o
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Resorución.'O-t f 7,

POR LA CUAL SE CONFIRIVÍA LA RESOLUCIÓN N' 36 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2019, DTCIADA

PoR LA DIREccIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

"FORMA CRISTALINA DE z-CLORO-5-13,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-

I-(2H)-PrRrMrDrNIL)-4-FLUORO-N-«METTL(I-METILETIL)AMINOISULFONILI BENZAMIDA',,

EXPEDTENTE NO 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICNADA POR BASF

AKNENGESELLSCHAFT.

Asunción, 21 IvlAR 2ú25

MSTO: El recurso de apelación

AKTIENGESELLSCFIAFT., contra
interpuesto por la representante convencional de la firma BASF

la Resolución Ns 36 de fecha 0l de febrero del 2019, dictada por la

Dirección de Patentes, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha l2 de febrero del 2019 se presenta la representante convencional de la firma BASF

AKTIENGESELLSCHAFT., a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 36 de fecha 0l de

febrero del 2019, dictada por la Dirección de Patentes

eue, en fecha 27 de febrero del 2019, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

eue, en fecha 24 de abril del2024 expresa agravios el apelante. En fecha 27 de noviembre del

ZO24 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da instancia para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" Que, el dictamen final de fondo de la Asesoria Técnica

de Patentes AT Ne t9/201g, 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 l6j0/2000 "De

Patentes de Invenciones" en sus Art. j", 8", 15" y l7'. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la

presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".--------'-'-

eue, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Con respecto a la

actividad inventiva (la novedad de la presente invención no ha sido cuestionada en el Informe),

entendemos que el Sr. Examinador alega que no es posible evaluar las propiedades mejoradas de la

forma II inventiva de feniluracilo I para aplicaciones de frtoprotección, tales como una mayor acción

herbicida y mayor tolerancia de las plantas cultivadas, en comParación con el feniluracilo I amorfo. En

efecto, tal como se muestra en los resultados de la prueba del herbicida resumidos en las tablas 4 a 6

que se incluyen en la descripción de la presente solicitud, la nueva forma II tiene mayor acción

ierbicida y, al mismo tiempo, es menos dañina para las plantas útiles. En particular se demostró que la

acción herbicida de la forma cristalina II reiuindicada era considerablemente más alta, en la mayoria

de los casos más det 2O% y en una gran canüdad de casos aún más del i0% que la acción herbicida de

la forma amorfa. En otras palabras, la forma II cristalina reivindicada muestra mayor selectividad hacia

plantas dañinas, lo que es claramente un beneficio cuando el compuesto se aplica a cultivos. A partir
'de 

estos datos presentados en la sohcitud, resulta claro que una mayor eficacia herbicida del

polimorfo reivindicado es el resultado impredecible que se deriva de las propiedades de

cristalina. Por ende, la eficacia del herbicida mejorada es un beneficio sorprendente, qu1

haberse derivado del estado de la técnica. Asimismo con resPecto al argumenffii
/,";t:'' .
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ResoluciónN'

POR I.A CUAL SE CONFIRMA I¿, RESOLUCIÓN N" 36 DE FECHA 01 DE FEBRERo DEL 2019, DISIADA
PORI.ADIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DEPATENTE
"FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-s-[ 3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMEflL)-
LQI)-PIWIDINIL)-4-FLUORO-N-«MErIL(I-METTLETTL)AMTNOIsULFOMLI BENZAMTDA;,
EXPEDIENTE N" 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SóLICnADA PoR BASF
AKTIENGESELLSCHAFT.

sistemática de las formas cristalinas de un compuesto orgánico es una práctica habitual para la
persona del oficio de nivel medio, y que por lo tanto esta persona no tendrÍa dificultád para
identificar y preParar una forma cristalina especÍfica con propiedades superiores, nuestra mandante
desea manifestar lo siguiente. una persona del oficio del nivel medio no podrÍa esperar
razonablemente que el polimorfo reivindicado y el polimorfo conocido de Dl (o de OZ: WO
03/097589) tuvieran diferente actividad herbicida, debido a que la estructura molecular del
compuesto es la misma y la diferencia reside únicamente en la manera en que las moléculas están
dispuestas en el sólido. (...).-------

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

Que, en primer lugar se observa que el fut. 13 de la Ley N' 163012000, reza: "ArtÍculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona fÍsica o una persona juridica,
nacional o extraniera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su dáscripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tÍtulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extraniera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentadZ a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ns 3493912007 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
28loV2ol9, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de once (lt)
reivindicaciones, presentado en el expediente Ns i878750 de fecha 12 de agosto del 2olg como
contestación a la vista de Fondo Na I AT Ne 4512018 de fecha 18 de junio del 2018, notificada al
solicitante el 19 de junio de 2Ol8; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente
porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivelinventivo y de claridad; c) Elsolicitante, en su
escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio,
reduciéndose a unas tres (3) reivindicaciones -------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación 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 del2025, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las
objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel
Inventivo por lo que No CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de"Patentes de lnvencioneC'en sus Art. 3",7" y 8o. ----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resol 36

["

B[::ff xll'.Jl,i:!,.,ilili 
i'ir'i.,'t

dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud
34939 de fecha 12 de octubre del
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Resorución*"o 1 f 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'36 DE FECHA Ol DE FEBRERO DEL 2019, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"FORMA CRISTALINA DE 2-CLORO-5-13,6- D1HIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMmL)-
l - (2H) -prRrMrDrNrL) -4-FLUORO-N- «METIL(I -METILETIL)AMINOI SULFOMLI BENZAMIDA",
EXPEDIENTE N" 34939, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2007, SOLICNADA POR BASF
AKTIENGESELLSCHAFT.

POR TANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 36 de fecha 01 de febrero del 2019, dictada por
la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'734939 DE FECHA 12 DE OCTUBRE

DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA BASF AKTIENGESELLSCHAFT., BAJO

LA DENOMTNACIÓN "FORMA CRISTALINA DE z-CLORO-5-[ 3,6-

DIHIDRO-3-METTL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)- 1-(2H)-PIRIMIDINIL)
-4-FLUORO-N- «METTL(1-METILETIL)AMINOI SULFONILI BENZAMIDA"

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "FORMA CRISTALINA DE

z-CLORO-5-[ 3,6- DIHIDRO-3-METIL-2,6- DIOXO-4- (TRIFLOUROMETIL)-

l - (2H)-prRrMrDrNrL) -4-FLUORO-N- ((MEflL(l- METILETIL)AMINOI SULFONILI

BENZAMIDA", Ne 34939 de fecha 12 de octubre

Art.3s NOTIFÍQUESE por cédula. - - - - -
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POR I..A. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 343DEFECHA 13DEMAYO DEL 2018, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN OT PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"CoMBINACIONES PESTTCIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O
Ir,TÁS TNSBCTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO', EXPEDIENTE N" 18757/2007, DE FECHA 18 DE IUNIO DEL
2 OO7, SOLICITADA POR SYNGENIA PARTICIPATIONS AG/SYNGENIA LIMMD. - -.. - -.

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

PARTICIPATIONS AG/SYNGENIA LIMITED., contra la Resolución Ns 343 de fecha 23 de mayo del 2018,

dictada por la Dirección de Patentes,y; ------""'

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de mayo del 2018 se presenta la representante convencional de la firma

SYNGENTA PARTICIPAflONS AG/SYNGENTA LIMITED, a interponer recurso de apelación contra la

Resolución Ne 343 de fecha 23 de mayo del 2018, dictada por Ia Dirección de Patentes

Que, en fecha 05 de junio del 2018, fue dictada la providencra que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

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 Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a 1a Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencras presentadas en el escrito de expresión de

agravios.---

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...)" Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de

Patentes ATN Ne 34/2018, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los

antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N" 18757/2007, desde el punto de vista

técnico del examinador, NO CIJMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos

3o, 5", 15" y 17" de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el

RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad

Industri al "(... )". - - - - - - - - - -

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Que tal resolución no

debe considerarse válida, puesto que mis mandantes en el tiempo oportuno presentaron la
contestación 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 modilicaciones pertinentes en las

reivindicaciones, subsanando de tal forma lo objetado anteriormente: empero el examinador de

fondo hizo caso omiso de la misma y procedió a rechazar la patente de mis representados en base a

un ligero estudio de la patente en cuestión. En vista a ello expongo nuevamente las modificaciones de

las reivindicaciones presentadas en su oportunidad , con lo cual se vislumbra que el rechazo de la

solicitud de patente de referencia debe ser revocado en su totalidad: "Las reivindicaciones l-9 y 1O

han sido eliminadas porque entendemos gue están dirigidas a un tema no patentable en Paraguay".

"La reivindicación 11 (nueva reivindicación 1) ha sido modificada en su alcance de modo a que se

dirija especÍficamente a mezclas que comprenden tebuconazol, azoxistrobina y fludioxonil. Esta

reivindicación es novedosa ya que ninguna de las referencias de la técnica anterior
especÍficamente esta combinación. La reivindicación 12 ha sido eliminada en

añadido la nueva reivindicación 2 para detallar la relación de masa que se div
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Resorucióno1-l

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 343DEFECHA23 DE MAYO DEL 2018, DICTADAPOR
LA DTRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"CoMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA y UNO O
vÁs t¡,tsEcrIcIDAS y/o FLUDIoxoNILo", ExpEDIENTE N" 18752/2007, DE FEcHA 18 DE JUNIoDEL
2007, SOLICITADA POR SYI{GENIA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED...-.-...----

original 5". (...) "En ausencia de una enseñanza en D4 sola o en combinación con Dl, D2, D3 o D5 que la
combinación de azoxistrobina, fludioxonilo y tebuconazol conduciría a un efecto sinérgico, las
presentes reivindicaciones son inventivas sobre la técnica anterior". (...) En consecuencia, en base a
los argumentos esgrimidos en los párrafos anteriores, se vislumbra con total claridad que la patente
en estudio cuenta con lo que se requiere para poder prosperar como tal, contando con carácter
novedoso, como así también queda demostrada la existencia y absoluta claridad en lo referente al

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. i3 de la Ley N' 1630/2000, reza: "Artículo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona frsica o una persona jurÍdica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran;y e) un resumen. La solicitud de

Patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro titulo de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancja
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expedrente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Nq 1875712OO7 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22

de mayo del 2018, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de dos (02)
reivindicaciones, presentado en el expediente Nq 1821880 de fecha 03 de abril del 2018 como
contestación a la vista de Fondo Ne I AT Na 03/2018 de fecha 15 de enero de 2018, notificada al
solicitante el 13 de febrero de 2018; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes;
carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios,
nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los
criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final
de Fondo AT N'3U20I8.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, Ia Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expedrente a la Coordinación de RelatorÍa de Apelaclón de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 26 de febrero del 2025 , determina que las

reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en
dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la Ley 163012000 de " Patentes de Invencioned' en sus Art. 3 y ', 8'.

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines.,.jq'li'tty de

permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles"Ána reserva'de
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poR I-A, cuAL sE REVocA I¿, RESoLUctóN N' 343DEFECHA z3DEMAyo DEL 2018, DICTADAPoR
LA DIRECCIÓN nE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
"COMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL, AZOXISTROBINA Y UNO O
tr¿Ás nsrctclDAs y/o FLUDIOXONILO", EXPEDIENTE N' 18757/2007, DE FECHA 18 DE JUNIO DEL
2007, SOLICITADA POR SYI{GENTA PARTICIPATIONS AG/SYNGENTA LIMITED.--

que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redunda en un

claro beneficio a la economÍa nacionalr.--

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N' 343l2018

dictada por la Direcclón de Patentes que Rechaza la solicitud de regrstro de patente de Ia invenclón

1875112OO7 de fecha 18 de junio del 2007.---

Art.le

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 343 de fecha 23 de mayo del 2018, dictada por la

Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'718757 DE FECHA 18 DE JUNIO
DEL 2007, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA PARTICIPATIONS AG/

SYNGENTA LIMITED, BAJO LA DENOMINACIÓN 'COMBINACIONES

PESTICTDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONMOL, AZOXISTROBINA Y UNO

O VÁS INSECTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO".

Art.2 e ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente

"CoMBINACIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDEN TEBUCONAZOL,

AZOXISTROBINA Y UNO O VÁS NSNCTICIDAS Y/O FLUDIOXONILO", N9

18757 de fecha i8 de junio del 2007.---

Art.3e

rlna
lndulrri¡1

nttlect'.:al

, Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnologÍa. Editorial Heliasta.

Buenos Aires, Argentina.2OO6. p. 7 4.

\3.+r§

NOTIFÍQUESE por cédula.
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ResoruciónN.0115
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 45I DE FECHA 2I DE NOVIEMBRE DEL 2016,

DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PAIENTE "METODOS PARA CONTROLAR PLANIAS PATÓGENAS USANDO
N.FOSFONOMETILGLICINA", EXPEDIENTE N" 04205, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005,
SOLICTIADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Asunción, 2 1 li,'l')':.'t

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

MONSANTO TECHNOLOGY LLC., contra la Resolución Ns 451 de fecha 21 de noviembre del 2016,

dictada por la Dirección de Patentes,y; -"'------

RES ULTA:

Que, en fecha 09 de diciembre del 2016 se presenta la representante convencional de la firma

MONSANTO TECHNOLOGY LLC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 451 de

fecha 21 de noviembre del 2016, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 15 de diciembre del 2016, fue dictada la providencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 04 de mayo del 2017 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de octubre del 2024

se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que el dictamen final de fbndo de la Asesoria Técnica

de Patentes AT Ne 90/2016, entre otras cosas dice: "Realizado el examen de fondo en base a los

antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud 04205/2005, 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", 5o,7", 8", y 17". Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO

de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Con respecto a la materia

excluida por patente, las reivindicaciones I al 16 se focalizan en métodos Para controlar las

enfermedades específrcas de roya asiática de la soja, roya del maiz y marchitez por Verticillum. El
soporte para esta reivindicaciones se encuentran, por ejemplo, en las reivindicaciones i9 a 50

originales, en WO 2005/102057 en la página 13,lÍneas l1 a 14; en las páginas 28 a j0, y en los Ejemplos I
a l0 en las páginas i7 a 42. Asimismo, se encuentran sostenidas en la memoria descriptiva presentada

en la solicitud paraguaya. Además señalamos que dichos métodos no son simplemente
reivindicaciones de "uso" pues al menos las reivindicaciones 6 y 7 se refieren a una mezcla novedosa

que es claramente inventiva en vista de la capacidad inesperada para reducir la dosifrcación de los

recitados compuestos. Adicionalmente, las reivindicaciones no se refieren a un simple "uso" de

glifosato como un herbicida, y los métodos para utilizar glifosato como un herbicida son distintos de

los presentes métodos para tratar enfermedades específrcas (...). -'--'--

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N' 1630/20g}ffiq:':Í
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una personffiiia o un*::

',,,..,. 
-,Abg.

W¡
' 
". 

"DTt.ctora 
Gener){$¡'téttna
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ResoluciónN' 0 1 t
POR LA CUAL SE CONFIRMA 1á. RESOLUCIÓN N" 45I DE FECHA 2I DE NOVIEMBRE DEL 2016,
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PAIENTE "METODOS PARA CONTROLAR PI.ANTAS PATÓGENAS USANDo
N.FOSFONOMETILGLICINA", EXPEDIENTE N' 04205, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005,
SOLICNADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente:a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro titulo de protección 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 invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dlrección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ne 04205/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
15 de noviembre del 2016, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
dieciséis (16) reivindicaciones, presentado en el expediente Nq rc62492 de fecha 26 de septiembre
del 2016 como contestación a la vista de Fondo Ne I AT Ne44l2}l6 de fecha 04 de julio del 2016,

notificada al solicitante el 04 de julio del 2016; b) El rechazo de la sohcitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindrcaciones carecen de novedad, nivel inventivo, claridad y posee
materia excluida por patente; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente,
presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de dieciséis (16) reivindicaciones

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 28 de febrero del2O25, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las

objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel
Inventivo y posee materia excluida por patente por lo que NO CUMPLE con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la Ley 763012000 de " Patentes de lnvencione.d' en sus Art. 3",5",7" y 8'. ----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N"
45112016 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invención O42O5 de fecha 22 de febrero del 2005.-

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 451 de fecha 21 de noviembre del 2016, dictada
por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N'04205 DE FECHA 22DEFEBRERO
DEL 2005, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC.,

Art.le

BAJO LA DENOMINACIÓN "METODOS PARA

Abg.Claudia
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PoR LA cUAL SE coNFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 45I DE FECHA 2I DE NOVIEMBRE DEL 2016'

DISTADA PoR LA DIREccIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

PATENTE "METoDoS PARA CONTROI.AR PIANIAS PATÓGENAS USANDO

N-FOSFONOMETILGLICINA", EXPEDIENTE N' 04205, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2005,

SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Art.z s oRDENAR el archivo de la solicrtud de patente "METODOS PARA

CoNTROLAR PLANTAS PATÓGENAS USANDO N-FOSFONOMETILGLICINA",

Art.3e

Interina
Indu¡rrial

Propiedad Iorelecrual
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Resolución *" 0 f
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 667 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020,

DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

PATENTE "DISPOSITTVO INTRALMRINO PARA INCREMENTAR LA GANANCIA DE PESO Y EL
RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO
COMPRENDE", EXPEDIENTE N" 48594, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICMADA POR

ENRIQUE H. TURIN

Asunción, 21 filii\R 2025

interpuesto por la representante convencional del Sr. ENRIQUE H.

667 de fecha 26 de noviembre del 2020, dictada por la Dirección de

Patentes, y;

RE S U LTA:

Que, en fecha 19 de marzo del 2021 se presenta la representante convencional de ENRIQUE H.

TURIN., a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 677 de fecha 2ó de noviembre del

2020, dictada por la Dirección de Patentes

Que, en fecha 26 de abril de 2021, fue dictada

apelación interpuesto, elevándose los autos alsuperior.
la providencia que concede el recurso de

Que, en fecha 05 de julio del2024 expresa agravios el apelante. En fecha 27 de septiembre del

2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitló el

expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia Para un Dictamen

técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.----------

CONSIDERANDO

Que, Ia Resolución recurrida reza: " (...) " Que el dictamen frnal de fondo de la Asesoría Técnica

de Patentes DP-ATP 325/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el sohcitante no salvo las objeciones

señaladas en la Vista de Fondo N"t DP-ATP 111/2019 de fecha 27/12/2019, y realizado el examen de

fondo en base al antecedente encontrado, se dictamina que la solicitud N" 48594fi3 desde el punto de

vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los

artÍculos en sus Art. 3" y 7" de la ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por lo expuesto, se

recomienda el RECHAZO de la presente solicitud; salvo mejor parecer de la Dirección"(...1'.----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Que, primeramente, se

enfatiza que el único antecedente citado WO 2012/066177 en autos, se refieren a la propia solicitud de

mi representado, el Sr. Enrique Turín, demostrando con ello que, además de no contar con otro

documento oponible que pueda considerarse dentro del estado de la técnica, esta solicitud en

Paraguay no tiene más que otro fin de extender el derecho, ya otorgado en otros paises, de reconocer
como inventor y titular de esta patente a mi representado. Que conforme al Art. 110 de la Consütución

Nacional "De los derechos de autor y de propiedad intelectual" se cita que "todo autor, inventor,

productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre

comercial..". Con ello, se puede observar que el hecho de que se haya incluido una dispo*Á

referida a invenciones en la propia Constitución Nacional, indica que el fomento y
la innovación tecnológica forma parte del organigrama jurídico-normativo de nuestro

abs, Claudia Pimeia Cnstaldo

Dít..tora Genetal lnter.ina.

. 'uit,,,ii, C,i.,,l de Ptopitdrd lndurtrial

. : ii,,,iito ¡lrrionrl dc Prcpitdad Inrelecrual

¡:5'liV

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



OIRECCIóN NACIONAL DE

Jtr,.K I'ROI'IEDAD
Kd IxTELECTUAL

PARAGUAY

lfl .*t. GOBfERNOT>r:r. I PARAGUÁI
V"T PARAGUAY I RTTUAT

Resorución*'O 1 1 .$
PoR LA cuAL sE CoNFIRMA tá, RESoLUcTóN N" 667 DE FECHA 26 DE NovtEMBRE DEL 2020,
DICIADA POR I.A PM¡CCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE "DISPOSITTVO INTRALMRINO PARA INCREMENTAR I.A GANANCIA DE PESO Y EL
RENDIMIENTO DE CARCASA EN UEUÍTEROS Y CoNIUNToS DE TRAIAMIENToS QUE Lo
COMPRENDE", EXPEDIENTE N'48594, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOIICTTPOE POR
ENRIQUE H. TURIN

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N" 1630/2000, reza: "ArtÍculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro tÍtulo de protección 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 invención reivindicada en la solicitud presentada a la
Dirección de Ia Propiedad Industrial." ----------

Que, revisadas Ias constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud Ns 48594 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 29 de
noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de dieciséis (16)
reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2052951de fecha 09 de septiembre del2020 como
contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP Na lll/2019 de fecha 27 de diciembre del 2019, notificada
al solicitante el 25 de febrero del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad; c) El sollcitante, en su escrito de
expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, de dieciséis (16)

reivindicaciones -------

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da lnstancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de marzo del 2025, determina la solicitud
carece de novedad por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
163012000 de " Patentes de Invenciones" en sus Art. 3"y 7'

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N'
66712O2O dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invención 348594 de fecha 17 de octubre del2013.--------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN]ERTNA DE tá. PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RES UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 667 de fecha 26 de noviembre del2020, dictada
por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N"48594 DE FECHA 17 DE OCTUBRE
DEL 20t3, SOLICITADA pOR ENRIQUE H. TURIN., BAJO LA DE

Art. le

..DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA

vY/.,

LA
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Resolución N" 0 1X 6
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 661 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE
PATENTE "DISPOSITTVO INTRAI]TERINO PARA INCREMENTAR lj, GANANCIA DE PESO Y EL
RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE TRATAMIENTOS QUE LO
COMPRENDE", EXPEDIEN1E N' 48594, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013, SOLICTTADA POR
ENRIQUE H. TURIN

PESO Y EL RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONIUNTOS DE

TRATAMIENTOS Qr.JE LO COMPRENDE".- - - --- - - -

Art.2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "DISPOSITIVO

INTRAI..ITERINO PARA INCREMENTAR I.A GANANCIA DE PESO Y EL

RENDIMIENTO DE CARCASA EN MAMÍFEROS Y CONJUNTOS DE

TRATAMIENTOS QUE LO COMPRENDE", Na 848594 de fecha 17 de octubre

Art.3e NOTIFfQUESE por cédula.- - - - -

'Cntt lg.

del

tl; I
[i , 1
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Resolución N"
7

POR I.]q, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 225DEFECHA29 DE MARZO DELZO¿T,DICTADA
PORLADIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DEPATENTE
"HEMIFUMARAIO DE TENOFOVIR AI-AFENAMIDA", EXPEDIENTE N'3822512012, DE FECHA 16 DE

AGOSTO DEL 2012, SOLICTTADAPOR GILEAD SCIENCES INC. .-.---.-

Rsunción,tJ[f,AR ZÜit

por la representante convencional de la firma GILEAD

de fecha 29 de marzo del 2021, dictada Por la Dirección

DtREcctóN NActoNAL DE

r¿.}, PROPIEDAD
V, INTELECTUAL

PARAGUAY

MSTO: El recurso de apelación interpuesto

SCIENCES, INC., contra la Resolución Ne 225

de Patentes, y;

RE S ULTA:

Que, en fecha 19 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma

ARCADTA BIOSCIENCES, INC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución Ns 225 de fecha

29 de marzo del 2021, dictada por Ia Dirección de Patentes

Que, en fecha 02 de noviembre del 2021, fue dictada la proüdencia que concede el recurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 27 de julio del2023 expresa agravios la apelante. En fecha 1l de marzo del ZO2¿ se

llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el

expediente a la Oficina de Coordinación de RelatorÍa de Apelación de 2da instancia Para un Dictamen

técnico en relación con las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de

agravios.---

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida reza'. " (...)" Que el dictamen final de la Asesoría Técnica de

Patentes DP-DEF N" t7g/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante mediante su escrito de

Mesa de Entrada N' 2133589 de fecha 28/04/2021, no salvo las objeciones señaladas en la vista de

Fondo N"l DP-ATP 152/2021 de fecha 15/07/2020, y en base a los antecedentes encontrados y las

reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista del examinador,

NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3o, 8", 15o y 17" de la Ley

l6i0/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el fuECH¿'ZO de la

solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)".-------'

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Como fundamento,

respetuosamente me permito manifestar ante esa Oficina que el contenido de la resolución N'
2O2l-255 demuestra que, durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada, se realizó una

evaluación incorrecta del objeto de la intervención allí reclamada, sin considerar su verdadero

alcance y valiosa contribución técnica que las composiciones farmacéuticas descritas en la solicitud

denegada representan para el avance y desarrollo de terapias antivirales que utilizan el hemifumarato

de tenofovir alafenamida contra infecciones por el virus del VIH y VHB. En primer lugar, la diferencia

entre la divulgación del documento Dl y las nuevas reivindicaciones es que Dl describe la forma e

monofumarato de TAE En este sentido, Dl no presenta ningún ejemplo que enseñe la obtención de

la forma de hemifumarato de TAE asÍ como tampoco presenta indicio alguno que pudiera llevar a Ia

persona del campo técnico a obtenerla. Mucho menos Dl enseña una comPosición farmacéutica en la
'que 

se utilice ixplícitamente dicho hemifumarato de TAF Es importante tener en cuenta que el

compuesto reivindicado, hemifumarato de TAE muestra sorprendentes efectos técnicos. I
explica en la descripción de la presente solicitud, el hemifumarato de rAFrÑfu-,
aláfenamida de tenofovir pues exhibe una estabilidad química. térmica y¡{dmodinámie¿

liffü'il §::",'Ji': r' oii't'n t*'t" .''t

1
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ResoruciónN. l0t i ,/
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 225 DE FECHA 29 DEMAMo DEL 2021, DIcTADA
PORI.AOIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DEPATENTE
"HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR AI.AFENAMIDA", EXPEDIENTE N' 3822512012, DE FECHA 16 DE
AGOSTO DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INC. . - - - -. - -

iunto con una mejor capacidad de purgar tenofovir alafenamida de sus impurezas diastereoméricas,
ya que puede ser fácilmente separado de esfas. La descripción de la solicitud proporciona ejemplos
comparativos y datos que permiten evidenciar estas ventajas,,------------

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

Que, en primer lugar se observa que el tut. 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: "ArtÍculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurÍdica,
nacional o extranjera. La sohcitud de patente de invención será presentada a la Dírección de la
Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su dáscripción;
c) una o más reiuindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de
Patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u
otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extraniera, cuyo procedimiento incluya Ltn examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentad) a la
Dirección de la Propiedad Industrial." -----------

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de patentes ha
resuelto el rechazo de Ia solicitud Nq 38225lz}l}basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 15

de marzo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de
veintinueve (29) reivindicaciones, presentado en el expediente Ns 2OTOOBZ de fecha 29 de octubre
del 2020 como contestación a la vista de Fondo Ne I DP-ATP Ne 182/2020 de fecha 15 de julio de 2020;
b) EI rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivrndicaciones
carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios,
nuevamente, Presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una catorce (14)
reivindicaciones. d) La Direccrón General de Propiedad Industrial ha dictado la providencia que
textualmente dice: Asunción 1I de marzo del2024, LLÁMESE A AUToS PARA RESoLVER(...)-----------

Como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el
Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la
formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 17 de marzo del 2025, determina que aunque
las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las
objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Novedad
y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley
1630 I 2OOO de " Patentes de Invencjones" en sus Art. 3", 7 " y 8o - - - - - --- - --

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR Ia Resoluci
RESOL 225 dictada por la Dirección de Patentes que RECHAZA la solicitud de registro rde

invención 3822512012 de fecha 16 de agosto del2012. ..#,?,':--:-,,-

PORTANTO )

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD
RESUELVE
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ResoluciónN'

PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 225 DE FECHA ?9DEMARZO DELaO¿I,DICTADA
PoR LA DIREccIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE

"HEMIFUMARATO DE TENOFOVTR AI..AFENAMIDA", EXPEDIENTE N" 3822512012, DE FECHA Ió DE

AGOSTO DEL aOI¿,SOLICMADA POR GILEAD SCIENCES INC. . - - - - - -.

Art. le CONFIRMAR la Resolución N' 225 de fecha 29 de marzo de 2021, dictada por la

Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N' 1238225 DE FECHA i6 DE

AGOSTO DE 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC. BAJO LA

DENOMINACIÓN "HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR AI AI¡ENAMIDA'

Art.2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "HEMIFUMARATO DE

TENOFOVIR AI.AFENAMIDA", Na n38225 de fecha 16 de agosto del

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.-----

,É. \ GORIERNO I¡TI I PARAGUÁI
\I PARAGUAY REKUAI
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Resolución *' 0 1

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA" EXPEDIENTE N9
32240 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, SOLICITADA POR AMGEN FREMONT INC.-----.-----

Asunción, !2 1 ¡i,i;i :,

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del ZOZ5.-----

C ONS ID ERAND O

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 ensu parte pertinente, reza:"(...)También se observa
que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 19 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Ne
ló3O/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
posterior archivami ento d e sol icitud. (...)" - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse rasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiánto prru el pago de cada tásianuat
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa inial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. podrán iagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se¡s mese s, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta áe pago de alguna de las

patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Nq
3224OI2OOI DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2001, 'ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL EACTOR DE
CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA', no se registra pago de las anualidades Ns t9 a 20 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidaá de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ñn fzz¿olzo-ol DE 20 DE DICIEMBRE DEL
2001, "ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A INSULIN.ry --

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo llgal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitu dNe 3ZZ4OlZO0l-----------

ArL le

PORTANTO,
t.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UE LVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 3?z4olzo0l de fecha 2o
de diciembre del 2ool "ANTICUERPOS coNTRA EL RECEPTOR DEL EACTOR DE
CRECIMIENTO slMIlAR A INSULINA", soli citada por AMGEN FREMONT INC- - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTIFÍQUESE y cumpl ido ARCHIVAR

ñ

Dire

Art.2e
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Resolución N' 0
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCTDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAPATENTE
"FORMULACIONES EARMACEUTICAS LIQUIDAS DE PALONOSETRON", EXPEDIENTE Ns 01585 DE FECHA 31 DE
ENERO DEL 2OO4, SOLICTIADA POR HELSIN HEflT}ICARE S.A. -. - - - - - - - - -

esuncion,tJl,i¡i,ji 
i

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.-----

C ONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(,..)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 17 a 20 conforme lo establece el Art. i0 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-------- --

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para

mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Articulo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
Datente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
01585/2004 DE 3l DE ENERO DEL 2004, "FORMULACIONES FARMACEUTICAS LIQUIDAS DE PALONOSETRON',, no
se registra pago de las anualidades Nq fi a 2O estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia,
previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en
mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 01585/2004 DE 3l DE ENERO DEL 2004,
"FORMUI-ACIONES FARMACEUTICAS LIQUIDAS DE PALONOSETRON'-- - -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 01585/2004-----------

Art.le

PORTANTO,
LA DIPCCTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SU ELVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nq 01585/2004 de fecha 3I
de enero del zoo+ "FoRMULACIoNES FARMACÉInICAS LÍeuIDAS DE pALoNosETRoN",

NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR .Art.2e
&

Pamela Cristalii,

solicitada por
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POR LA CUAL SE DECLARA T.A CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"METODO PAIIT{ TR"ATAII NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS", EXPEDIENTE N9 03757/2004 DE FECHA 18
DE FEBRERO DEL 2004, SOLICNADA POR HELSIN HEAI;THCARE S,A.---------.-

Asunción, 2 1 il,,iii ',', l

VISTO: El informe de la ActuarÍa de fecha 20 de marzo del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza:,,(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números l5 a 20 conforme lo establece el Art.30 de
la Ley Ne 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES', por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)" ----------

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiin{o prru el pago de cada tÁsa"anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La printera tasa inial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la soliciiud de patente. podrán 

lagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzc¡ del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta áe pago de alguna de las

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
O375712OO4 DE 18 DE FEBRERO DEL 2004, 'METODO PAIL{ TR.ATAII NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS",
no se registra pago de las anualidades Nq 15 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia,
previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en
mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 03757/2004 DE lg DE FEBRERo DEL 2oo4,
"METODO PAIL{ TRTqTAR NAUSEAS Y VOMITOS POSTOPERATORIOS"- - - - - -

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habréndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su sollcitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo llgal previsto,
corresponde declarar Ia caducidad en la solicitud Ns 03757/2004-----------

Art.le

PORTANTO,
LADIRECTORA GENEML INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencrón Na 03757/2004 de fecha 18

de febrero del zoo4 "METoDo PARA TRATAR NAUSEAS y voMITos
POSTOPERATORIOS", s oli citada por HELSIN HEAUIHCARE S.A. - - - - - - - - - - -

NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR

Cnstaldo

C,en.'tai I nte(rñá. 
,

tal dc PloPitdadlndustttat

Abs
D irect

Dittcción Ge

Art.2s

ii, r','1ii l't tutt - t *'t
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANIAGONISTA OPIOIDE UTIL PARA EL TM^TAMIENTO
DEL DOLOR", EXPEDIENTE Ne 09822/2004 DE FECHA 2l DE ABRIL DEL 2004, SOLICITADA pOR EURO-CELTIQUE
s.A.-----------

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.-----

C O NSID ERAN D O

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 1ó a 20 conforme lo establece el Art.3O de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-- --------

Que, el ArtÍculo 30 de la Ley 1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse lasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se¡s meses contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
o982212OO4 DE 2I DE ABRIL DEL 2004, "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANTAGONISTA
OPIOIDE UTIL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR', no se registra pago de las anualidades Ns t6 a 20 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ns 09822/2004 DE Zl DE ABR1L DEL 2004,
"COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANIAGONISTA OPIOIDE UTIL PARA EL TRATAMIENTO
DELDOLOR

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Na 09822/2004-------------

PORTANTO,
[á, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RE SUELVE
Art.le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nq 09822/2004 de fecha 2l

de abril del 2004 "COMPOSICION EARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN ANIAGONISTA
OPIOIDE urIL PARA EL TRATAMIENTO DEL DoLoR", solicitada por HELSIN

Art. 2e NOTIFÍQUESE y cumplidoARCHIVAR.--------------:---:---------
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENM D; so]cruo DE REGISTRo DE LA PATENTE
"MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNA LIBERACIÓN CONTROLADA DE OXICODONA",
EXPEDIENTE NS 16798/2004 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2004, SOLICITADA POR EURO.CELTIQUE SA.--.---------.---

esuncion, 
f t 'l

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 20 de marzo del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de Ia ActuarÍa de fecha 20 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 20 conforme lo establece el Art. 30 de
la Ley Ne 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----:-------------------- -----------------------

Que, el Artículo 30 de Ia Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La printera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se¡s mese s, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
Datente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ne
1679812004 DE 25 DE IUNIO DEL 2004, "MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNA LIBERACIóN
CONTROLADA DE OXICODONA", no se registra pago de las anualidades Nq t6 a 20 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Na 16798/2004 DE 25 DE IUNIO DEL 2004,
"MULTIPARTICUI¿,DoS EXTRUIDoS QUE PRoVEENUNALIBERACIÓN coNTRoLADADE oxtcoDoNA"-------------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal prevrsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 16798/2004-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE
Art.le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 16798/2004 de fecha 25

de junio del 2004 "MULTIPARTICULADOS EXTRUIDOS QUE PROVEEN UNALIBERACIÓN

ia Pameia Cristalc

Art.2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR

CONTROLADA DE OXICODONA", solicitada

ai Interinr
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Resolución N"

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"SOLVATO ACETÓMCO DEL DIMETOXI DOCETAXEL Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN', EXPEDIEN]E N9
26OL2I2OO4 DE FECHA 20 DE SEMEMBRE DEL 2004, SOLICITADA POR AVENTIS PHARMA S.A.-..---.-----

Asunción, 2i L,r

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza "(...)También se observa
que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 19 a 20 conforme lo establece el Art. i0 de la Ley Ns
1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
posteri or archivami ento de soli ci tud. (...)" - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/o0 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse rasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sers mese s, contados desde
el comienzo del perÍodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

Datente.

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
260T212004 DE 20 DE SEMEMBRE DEL 2004, "SOLVATO ACETÓNICo DEL DIMEToXI DocETAxEL Y SU
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN', no se registra pago de las anualidades Nq l9 a 20 estando vencidos los plazos,
tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la
falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de Ia solicitud Ne 26012/2004 DE 20 DE SEmEMBRE DEL
2004, "SOLVATO ACETÓNICO DEL DIMETOXI DOCETAxEL Y SU PRoCEDIMIENTo DE PREPARACIÓN"-....-.-----....

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 26012/2004-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UELVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 26012/20o4 de fecha 20
de septiembre del 2004 "SoLVATO ACETÓNICO DEL DIMETOXI DocETAxEL y su
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN", s o I i c itad a p o r AVENTIS s.A--- ---------------

$,::lilHrlltJ:,1üillt
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Art.2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-



PARAGUAY

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATEN1E
"ANTICUERPOS ANTIL-I2,EPITOPOS,CoMPoSICIoNES, METoDoS DE PREPARACIÓT{ y usos", ExPEDIENTE N9
39Y3DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2005, SOLICITADA POR CENTOCOR INC...--------

Asunción, l¿ I ilri.

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.-----

C O NS ID ERAND O

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza: "(...)También se observa
que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números t4 a 19 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Ne
1ó30/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
posterior archivami ento de solici tud. (... ) " - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada t)si anuat
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de sers meses, contados desde
el comienzo del perÍodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta áe pago de alguna de las

.ículo ¡dad

Wleüe.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicttud Ne
3934312005 DE 21DE DICIEMBRE DEL 2005, "ANTICUERPOS ANTIL-I2,EPMOPOS,COMPOSICIONES, METODOS DE
PREPARACIÓN V USOS', no se registra pago de las anualidades Nq 14 a 19 estando vencidos los plazos, tanto
ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifieito la falta de
interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el
transcurso del tiempo.-

Que, en ese senüdo, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 39343120-05 DE 2t DE DICIEMBRE DEL
2005, "ANTICUERPOS ANTIL-I2,EPTTOPOS,COMPOSICIONES, METODOS DE PREPARACIÓN y usos

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitu dNe 3934312005-----------

DIREccIÓN NAcIoNAL oE( ,:T, PROPIEDAD
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UE LVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nq 39343 de fecha ZI de
diciembre del 2005 "ANTICUERPoS ANTIL-t2,EptTopos,coMpoSICIoNES, METoDos DE
PREPARACIÓN y USOS", solicitada por CENTOCOR INC.

NOTIFÍQUESEy cumplidoARCHrVAR :¡<;;
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2.5ResoluciónN"

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"coNSTRUCTos DE ÁcIDo NUCLEICo Y MÉToDos PARA LA pRoDUCcIóÑ DE córt¡posrcloNss DEAcETTE DE
SEMILLAS ALTERADAS", EXPEDIENTE N9 03526/2007 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2007, SOLICITADA POR
MONSANTO TECHNOLOGY LCC.--..-

VISTO: EI informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.-----

C ONS I D ERAND O

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 19 de marzo 2025 en su parte pertinente, reza: "(...)También se observa
que ha vencido el p)azo para el pago de las anualidades Números 16 a t8 conforme lo establece el Art.30 de la Ley Ne
1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
po steri or archivamiento de solicitud.(...)'. - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimientá para el pago de cada tása"anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa inial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación'de ta sohciiud de patente. podrái 

lagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de ttn plazo de graciÁ de se¡s meset contados desde
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntantente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vi7¡encia. La faka áe oago de alguna de las

patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
0352612007 DE 13 DE FEBRERO DEL 2007, "CONSTRUCTOS DE ÁCIDO NÚCIUCO y MÉTODOS pARA LA
PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES DE ACEITE DE SEMILLAS ALTERADAS', no se registra pago de las anualidades
Nq 16 a 18 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, pr"uirto, en el ArtÍculo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mántener con vigencia su solicitud
y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.--

Que, en ese sentido' habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Neb3526/20oioE tr DE FEBRERo DEL 2007,
"coNSTRUCTos DE Ácno NUCLEICO Y MÉToDos pARA LA pRoDUCCIóN DE coMpostcloNEs DE ACEm DE
SEMILLASAHERADAS"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado Ia falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 352612007.------------

Art. Ie

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

RE S UELVE
ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 03526/2007 de fecha 13

dC fCbrCrO dCI 2OO7 "CONSTRUCTOS DE ÁCTOO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA
PRoDUCCIÓN DE coMPostctoNEs DE ACEITE DE SEMTLL-AS ALTERADAS,,, solicitada
por MONSANTO TECHNOLOGY LCC

NOTIFÍQUESE y c ump I i d o ARCHIVAR. - - - - - - - - - - - - - - .* ":': " - - - -
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS'IRO DE LA PATENTE
"coMPoslcIoNES nenvacÉrmcAs ESTABILIZADAS euE coMpRENDEN FESoTERoDINA", EXrEDIENTE Ne
II 460 I 2OO7 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2007, SOLICTTADA POR SCHWARZ PHARMA AG

Asunción, '2 't t..

MSTO: El informe de Ia Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo de 2025 en su parte pertinente, reza: "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16 a 18 conforme lo establece el Art. 3O de
la Ley Na 1$0/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo gue se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posteri or archivami ento de sol i c i tud. (... )" - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse rasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tÁsianuat
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anial se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta áe pago de alguna de las

Datente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la DirecciÓn General de Propiedad Industrial, se ha constatado que ef'ectivamente, en la solicitud Ns
lt46Ol2OO7 DE 07 DE JUMO 2007, "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABILIZADAS eUE COMpRENDEN
FESOTERODINA", no se registra pago de las anualidades Ns 16 a 18 estando vencrdos los plazos, tanto ordinario
como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del
solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicltud por el transcurso del
tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 17460/2007DE 13 DE FEBRERO DEL ZOO7,
"coMPoslcIoNES EARMACÉurICAS ESTABILIzADAS euE coMpRENDEN FESoTERoDINA"----------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ns 17460/2007.-----------

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

RE S UE LVE
Art.le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns

de junio del ZOOT "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS

I 1146012007 de fecha 07

ESTABILIZADAS QUE
COMPRENDEN FESOTERODINA", s ol i c ita da p or SCHWAM
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Resolución N'

POR Tá, CUAL SE DECLARA LA CADUCTDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"PÉmDos MIMErrcos DE sMAc (mms coMo INHIBIDoREs DE [Ap", EXpEDIENTE Ns 248ul2007 DE FEcHA oI
DE AGOSTO DEL aOOT,SOLICNADA POR NOVARTIS AG.. - -..- - - -

Asunción, 2 1

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.-----

C O NS ID ERAND O

Que, el informe de la ActuarÍa de fecha 19 de marzo de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 11 a 18 conforme lo establece el Art. 3O de la
Ley No 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-------- --

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 'DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse rasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tása-anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La printera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de se;s meses, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La faha áe oago de alguna de las

patente."----

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns
248lll2oo7 DE 01 DE AGoSTo 2007, "PÉmDoS MIMÉTICoS DE SMAC (mles CoMo INHIBIDoRES DE [Ap", no se
registra pago de las anualidades Nq ll a l8 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos
en el ArtÍculo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante Á mantener con
vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ord.enar el archivamiento de la solicitud Ne 2481I/2007 DE 0l DE AGosTo 2007,
"pÉmDos MIMÉTICos DESMAC (mlns coMo INHIBIDoRES DE r.Ap,----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 24811/2007.-----------

[lIÁR

PORTANTO,
[á. DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE SUELVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 24811/20O7 de fecha ot
de agosto del 2007 "PÉmDos MIMÉTICos DE SMAC úmles coMo INHIBIDoRES DE
IAP", solicitada por NOVARTIS AG
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Resolución N" 0 f
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"MÉToDo PARA t-A, PRoDUCCIóN DE sEMILL-A. DE vaÍz nÍsRIDo y coMposrcroNEs pRoDUcTDAS A pARTTR
DELMISMO",EXPEDIENTEN933424I2OOTDEFECHA03DEOCTUBRE DEL 2007, SOLICIIADA POR MONSANTO
TECHNOLOGYLCC.-----

Asunción, 2 i I:"

MSTO: El informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo del 2025.-----

C O NS ID ERAND O

Que, el informe de la Actuaría de fecha 19 de marzo ZOZ5 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa
que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 17 conforme lo establece el Art.30 de la Ley Ne
1ó3O/0O "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y
posterior archivamiento de solicitud. (...)" - - - - - - - - - -

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se
harán antes de comenzar el perÍodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de
comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias
tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis mese s, contados desde
el comienzo del período anual correspondiente, abctnando también conjuntamente el recargo establecido. Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de oago de alguna de las
tasas anuales conforme al presente ArtÍculo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente."----

De acuerdo al informe de Ia actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema
Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ne
3342412007 DE 03 DE OCTUBRE DEL 2007, "MÉTODO PARA LA PRoDUCCIÓN DE SEMILLA DE MAÍz HÍBRIDo Y
COMPOSICIONES PRODUCIDAS A PARTIR DEL MISMO', no se registra pago de las anualidades Ns 14 a17 estando
vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone
de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la
solicitud por el transcurso del tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne33424l2OO7 DE 03 DE OCTUBRE DELZOOT,
"MÉToDo PARA t¿, PRoDUCCIóN DE sEMILLA DE MAÍz HÍnruno y coMposrcroNEs pRoDUCTDASApARTTR
DELMISMO

48

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de
interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el

interés por parte del
plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitu dNe 3342412007.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE I.¿, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

Art.le ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ne 3342412007 de fecha 03
de octubTe del 2OO7 "MÉTODO PARA I.A, PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE MAiz HÍBFJDo Y
COMPOSICIONES PRODUCIDAS A PARTIR DEL MISMO", solicitada por MONSANTO
TECHNOLOGYLCC.

At'r.2e NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR

lntcrin¿
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Resolución N' 0 1

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGIS]RO DE LA PATENTE
"ANIICAN", EXPEDIENTE N9 43919/2013 DE FECHA 29 DE SEMEMBRE DEL 2013, SOLICTTADA POR HERNAN
SAGUIER ANTEBI.------- ---- -

o-:
Asuncrón, I i ,i l'

VISTO: El informe de la ActuarÍa de fecha 14 de febrero del 2025.-----

C O N SID ERAND O

Que, el informe de la Actuaría de fecha 14 de febrero 2025 en su parte pertinente, reza "(...)También se

observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 6 a 11 conforme lo establece el Art. 30 de la
Ley Ne b3O/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno
derecho y posteri or arc h ivami ento d e soli c i tu d.(... )" - - - - " - "'

Que, el ArtÍculo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" establece: " De las tasas anuales. Para

mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán paga¡se lasas anuales. Los pagos se

harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de

comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias

tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meset contados desde

el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las

tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de

Datente.

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema

Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ns

4391912013 DE 29 DE SEffiEMBRE DEL 2013, 'ANTICAN", no se registra pago de las anualidades Ns 6 a Il estando

vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone

de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la

solicitud por el transcurso del tiempo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la

caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud Ne 43919/2013 DE FECHA 29 DE

SEMEMBRE DEL 2013, "ANTICAN"-

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del

interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto,

corresponde declarar la caducidad en la solicitud Ne 43919/2013.-----------

orneccróx NAcToNAL DE
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PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE SUELVE

ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Ns 43919/2013 de fecha 29

de septiembre del 2013 "ANTICAN", solicitada por HERNAN SAGUIERANTEBI. ----------------

ArL 2e
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Resolución

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Ne 209 DE FECHA I3DEENERo DEzoz3,DlCTADA poR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA "CERESTTA,,
CLASE OI, EXPEDIENTE N' 02957/2022, SOLICITADO POR SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A-------.-.

Asunción, 21lrjiflil 
"\

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAINT GOBAIN
ARGENTINA SA, contra la Resolución Ns 209 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - -- - - - - --- --

RESULTA:

Que, en fecha 3I de enero de 2023 se presenta el representante convencional de SAINT GOBAIN
ARGENTINA SA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 209 de fecha 23 de enero
de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 27 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O2 de junio de 2023, el representante convencional de SAINT GOBAIN ARGENINA
Sá. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresrón de agravios y llama autos
para resolver en fecha 08 de abril de ZOZ4.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Eipediente
2021-2110559 Denominación CERESIT Clase I Registro 527750 Titular Henkel Ag & Co Kgaa (DE).
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coixistencia
pacífrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------------------------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar, mi titular
ha solicitado una limitación de los productos en fecha 01/6/23, bajo Acta No. 2i/409ig, en el cual el
examinador puede notar la diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la de mi
cliente, puesto que la marca solicitada pro mi mandante se enfoca principalmente en; Hidrófugos
(Productos-) para obras de albañilerÍa, excepto pinturas; Revestimientos hidrófugos (quimicos, que no sean
pinturas) para albañilerÍa comprendidos en la clase I (UNO). Mientras que la marca CERESIT Registro No
527.750 cubre los siguientes productos: Todos los articulos de la clase l, comprendiéndose eitre ellos
productos quimicos destinados a la industria de construcción.../...Por lo que se puede percatar que; la marca
de mi comitente se enfoca en un producto especifico que serÍa el HIDROFUGOS; teniendo asi en cuenta la
limitación de productos presentada, podemos decir que la solicitud d mi principal y la marca base
antecedente no pueden ser consideradas como similares, ya que la solicitud de mi titular cubre un
producto especÍfico, por lo que no causaria confusión ( )"-- ----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre I

,il[;iffiil,ffi,q;1ll*::li
ffi:'iltilili; ti'oPi'd'd tntr"'"r
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Resolución,Gfl" 
'h

poR LA cuAL sE coNFIRMA r.á. RESoLUctóN Ne 209 DE FECHA ¿3DEENERo DE2o23, DIcTADA PoR LA

ONTCCTÓN DE N,TARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CERESITA",

CLASE OI, EXPEDIENTE N' 02957/2022, SOLICITADO POR SAINT GOBAIN ARGENTINA S4...-------.

eue, tal como lo expresa elArt. i de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constttuir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "CERESIT" y la

solicitud de registro de la marca "CERESITA", se evidencia que la solicitante reproduce las 7 letras que Posee

Ia registrada, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la

similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionad

CERESITA (marca solicitante), Y

CERESIT (marca base de rechazo)

Que, de cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos

diferentes entre ambas denominaciones y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud

fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público

consumidor. -- - - --- -- -- - -

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar

la distintiüdad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la

solicitud de la marca "CERESIIA" pretende obtener Ia cobertura para plgductos de la clase 0I, presentando

su solicitud con la siguiente descripción: "...Hidrófugos (Productos -) para obras de albañilerÍa, excepto

pinturas; Revestimientos hidrófugos [químicos, que no sean pinturas] para albañilerÍa comprendidos en la

clase I (UNO)....". Por su parte, Ia marca base de rechazo "CERESIT" tiene registrada la cobertura de "Todos

los articulos de la clase l, comprendiendose entre ellos productos quimicos destinados a la industria de

construcción,adhesivos destinados la construcción, aditivos para la protección contra la helada destinados

a la industria de construcción" .--"--'

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones

dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión enhe las marcas enpugna. En

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de Ia marca "CERESITA"

no podrá coexistir con la marca antecedente "CERESIT", con la cual presenta más semejanzas que

diferencias, máime considerando la naturaleza de sus pls}du.@

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido enArt.2lnc f de la Ley 1294198, el cual

expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en autos

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociació

\i,
\i

ABs. Cl au di a-f{Qqgg¡ao
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Resorución.Qf$ f,
PoR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ne 209 DE FECHA I3DEENERo DEIII3,DICTADA poR LA
omEcclÓN DE MARCAS, EN EL ExPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE I¿. MARCA "CERESmA",
CLASE OI, EXPEDIENTE N'02957/2022, SOLICITADO POR SAINT GOBAINARGENTINAS.A.-----.-----

que el consumidor pueda creer que tienen un ortgen común, resulta inviabie la coexistencia pacífica entre
las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arnba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo drspuesto en los ArtÍculo s go y Zt
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas. --------------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RE S UELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 209 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2s

Art.3s

ORDENAR el archivo de la solicitud
Expediente N" 0295712022, solicitada a

NOTIFIQUESE.

de registro de la marca "CERESITA", clase 0I,
nombre de SAINT GOBAIN ARGENTINA S.A.-



POR LA CUAL SE RECONSTITUYE
MARCA *BANHO A BANHO FRESH

f 1 GOBIERNO D[:r I PARAGUÁI
\I-PARAGUAY I REKUÁI

Resolución N" 151
EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
ICE', CTASE 3, EXPEDIENTE N" 328163

Asunción, 27 I,IAR i}2,j

otREcctóN NActoNAL oE

f t PRoPTEúÁD
\J8 INTELECTUAL

PARAGUAY

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del acruario y comprobado el extravÍo del expediente, la Dirección General de
Propiedad Indust¡ial, en cumplimiento a lo dispuésto en el Art. l2l det C.p.¿., por providencia de fechalé de
!CI4rzo-de202§.,dispuso]aintimaciÓnalaspartesporelplazode-cincoüasp@
losescritos,documentosydiIigenciasgueSeenContrarenensupoder......-...:-..

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se üspuso el
partes impugnen o no los documentos presentados

manifiesto por 5 dÍas a fin de que las

Que, el fut. 136 de la_Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsiüa¡ia las disposiciones del
Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicaciÓn supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del COdigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconsÚrución de un expediente extraviado, y reza: 'Comprobada la perdida de un
expedientq el iueTordenara su reconstitucióryla que se efecruarú enla siguiente t'orma: a) el nuevo expediente se iniciara conla
providencia que dispongala reconstit-u.ción;b) que el jueTintimará a las partes para dentro del plaTo de cinco días presentenlas
copias de los escntos documentos y diligencias que se encontrarüt o7 su poder. ) Oe ellas se daiayistd dlos partes,'por el mismo
plaao, a fin de que se expidan acerca de su autenticiddd; y d) el iueTpodrá disponer, sin sustdnciación ni recursi algrni,las medidas
que consider e nec es ar ias. - - - -

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
p9t lgSue corresponde tener por reconstituido el expediente di solicirud de regisrro de la lüarca .BANHO A
BANHO FRESH ICE", CIASE 3, EXPEDIENTE N'328163, solicitada a nombie de Johnson & Johnson, y dar
continuidad a su tramitación. --------

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las consrancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Directora General de Propiedad Industrial (lnterina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud de regisrro de la marca *BANHO A
BANHO FRESH ICE", CLASE 3, EXPEDIENTE N' 328163, soliciiada a nombre de Johnson &
Johnson,'---

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha intemrmpido.

3) NOTIFIQUESE por cédula.

É,

ffi bi.."tot" Gcneral
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Que, en la fecha se
por lo que corresponde
*MANLEY-S", C[ASE 30,

32

su [ramitación.

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
citadas,la Direcrora General de Propiedad Industúal (lnterina):

RESUELVE:

l) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicirud de registro de la marca .MANLEY-S-, CLASE
30, EXPEDIENTE N' 9610724, solicitada a nomb¡e de rlza s.A.,--------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha intemr

3) NOTIFIQUESE por cédula.

Abg. Claudia
Direchra General In,.*. 

--
ljurcoilnGcretl de pronicd¡¡i lndu*riai
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Resoluciónrv$J

POR TA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MANLEY'S', CLASE 30, EXPEDIENTE N" 9610724

Asunción, 
3

VISTO: El estado acrual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Quq atento al info¡me del actuario y comprobado el extraúo del expediente, la Dirección General de
Propied¿d Industrial, en cumplimiento a lo üspuésro en el Art. l2l del C.p.¿., por providencia de fecha ii demarzojg2a25.,dispusolaintimaciÓnalasparie'porelplazode-cincoüasP,@
losescritos,documentosydi.IigenciaSqueSeenContrarenensupoder...-......:...

Que, una vez Presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dÍas a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados

Que' el Art. 136 de la-Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsiüaria las disposiciones del
Código Procesal CivÍi y Penal.

Que, por aplicaciÓn supietoria, cabe traer a colación que el fur. 120 del Codigo procesal Civil establece
el procedimiento para la reconsdrución de un expeüente extraüado, y reza: "Comprobada la pérdida de un
expediente, el ¡ueTordenara su reconstitucióqla que se efectuard enla siguiente t'orma: a) el nuan expdiatte se iniciara conla
providencia que dispongala reconstitución;b) que el jueTintimarú alas partes para dentro del plaToáe cinco días presentenlas
copiLs delos escritos docamentos y diligencias que se encontrdren en su poder. c) De ellas se darávista alas partes,'por el mismo
pla7o, a t'in de que se expidan acerca de su dutenticidad;y d) el jueTpodrááitporrr, sin sustanciaciónni recursi algun:r,las medidas
que considu e necesqrias. - - - -

han realizado todas las_ diligencias previstas en Ia norma citada precedentemente,
tener por reconsdruido el expediente de solicirud de regisiro de la marca
EXPEDIENTE N' 9610724, solicitada a nombre de r.lzn s.A., y dar conrinuidad a
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA I..A. RESOLUCIÓN N. 834 DE FECHA 15 DE MAMo DE 2017, DICTADA PoR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "AVANTA",
CLASE OI, EXPEDIENTE N'00660/2016ANOMBREDE CARAVANINGREDIENTS,INC....-...-

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARAVAN
INGREDIENTS, INC. en contra de la Resolución N" 834 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada por la
Dirección de Marcas, y;- -- - - -- -- -- -

RES ULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de MYCOSKIE, LLC e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 834 de fecha 15 de marzo de 2017, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 3l de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto

Que, en fecha 28 de agosto de 2018, el representante convencional de CARAVAN INGREDIENTS,INC.
expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 13 de febrero de 2019.--

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado Ia existencia en dicha clase de la marca AVANTE,
registrada con el número 389967 en fecha O9 de diciembre de 2oli a favor de SUMITOMO CHEMICAL CO;
LTDA; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la
marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6"
de la Ley N" 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CARAVAN INGREDIENTS, INC. y manifiestai "(...)

Ain querer ahondar más en más consideraciones, paso a manifestar que el registro de la marca AVANTE,
Registro N" 389967 base de rechazo de la solicitud que nos ocupa ya se encuentra vencido desde fecha 2l de
agosto de 2022 y no fue renovado.../... En vista de lo precedentemente expuesto, respetuosamente solicito a
la Señora Directora revocar la resolución N" 834/2017(...) --- -

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N' 389967 de la marca "AVANTE" a

nombre de SUMITOMO CHEMICAL C.,. venció el 21 de agosto de 2022, venciendo a su vez el plazo de
gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder ha
lo expresa claramente el ,qrt. 19 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textualmente expr
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Resolución 
"'§-1 5\t,

POR I.á, CUAL SE REVOCA Iá. RESOLUCIÓN N' 834 DE FECFI.A 15 DE MARZO DE 2017, DISIADA POR I¿,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVANTA",
CLASE OI, EXPEDIENTE N" 00660/2016 A NOMBRE DE CARAVAN INGREDIENTS, INC.......--

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

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

registro de la marca'AVANTA", solicitada por CARAVAN INGREDIENTS, INC. --------

Art. le

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

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N' 834 de fecha 15 de marzo de 2017 dictada por la

Dirección de Marcas.-

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca

'AVANTA", clase 01, Expediente N' 00660/2016, solicitada a nombre de CARAVT\N

INGREDIENTS,INC.

ArL 3E NOTIFÍQUESE.------.----

ñ¡-- 
¡..!r.r u¡ d. r;qir,:try¡t I n tCf f nA
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54Resolución No

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. IO73 DE FECHA 17 DE oCTUBRE DE 2oI2 DISTADA PoR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "E EMBASSY
sull. s BY HILTON Y ETIQUETA" CLASE 43, EXPEDIENTE N" 08695/2011, SOLICmADA pOR HIUTON
WORLDWIDE MANAGE LIMITED.-.

Asunción,3ji{AR'tt)/1

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HILION
WORLDWIDE MANAGE LIMITED contra la Resolución N' 1073 de fecha 17 de octubre de 2012, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de HIUION
WORLDWIDE MANAGE LIMffiD e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N" 1073 de
fecha 17 de octubre de2Ol2, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha O8 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 06 de diciembre de 2021, el representante convencional de HILION WORLDVVIDE
MANAGE LIMITED expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2O2I. --------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca E EMBASSY SIJITES, registrada
con el número 339459 en fecha 29 de octubre de 2010 a favor de HLT DOMESTIC IP LLC.; Comentario: eue,
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una
misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce
Íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al afticulo 6" de la Ley N" 1294/98 de
Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumento s: "(...) Cabe
destacar a la Señora Directora que mi mandante HLT INTERNATIONAL IP LLC y la firma HLT DOMESTIC Ip
LLC son empresas relacionadas, por lo tanto, la solicitud de registro de mi mandante no presenta ningún
perjuicio alguno para el propietario del registro base de rechazo.../... Así también cabe resaltar que no se
opondrán almismo.--

Continúa el apelante: "vengo a formular manifestación por hechos nuevos-escrito complementario
de expresión de agravios.../... En este caso el hecho nuevo que mi mandante reclama es que la marca base de
rechazo EMBASSY SUITES con Registro N" 339459 renovada bajo el N"! 594179, fue transferida a favor de mi
mandante HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED.../... Elevo consideración de la Señora Directora
General de la Propiedad Industrial, que el citado antecedente ya no puede ser considerado como tal en
razón a que la marca EMBASSY SLIITES ahora se encuentran a nombre del mismo titular.../... Ruego a la
señora Directora dicte prosecución de trámites de la marca de mi mandante.---------

corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o.ho dei' /..'..'
Que,

interpuesto
StilTJO

ná
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" TO73 DE FECT{A 17 DE OCTUBRE DE 2OI2 DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E EMBASSY
SUITES BY HILTON Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 08695/2011, SOLICITADA POR HII-TON
WORLDWIDE MANAGE LIMITED.

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

pasado por alto el hecho de que la firma HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED. es titular tanto de la
marca base de rechazo como de la marca solicitada.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones EMBASSy SUIIES
(marca antecedente, base del rechazo) y E EMBASSY SUITES BY HILTON Y ETIQUETA (solicitud en

cuestión) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencra de las mismas, no existe perjuicio
para su propietario

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 demás concordantes de Ia Ley N' 1294198 de Marcas,

corresponde revocar la resolución recurrida

ArLle

Art.2s

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Tá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 1073 de fecha 17 de octubre de 2012 dictada por la Dirección
de Marcas.

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

EMBASSY SUITES BY HIUION Y ETIQUETA', clase 43, Acta N' 08695/2011, solicitada a

nombre de HILTON WORLD\MIDE MANAGE LIMITED-

Art.3e

nb& Ulquüia-Ftm€la Cnstaldc
Dirccroq¡ GeIcral Interina

nirrcción Gtf ml delpropicdad Indusrrial
t)irrcció1.!.irnrl 
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Resolución N" 015/l
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55Resolución N' 0'
POR LA CUAL SE REVOCA EL DISTAMEN DE MARCAS N'I2OI28 DE FECHA 19 DE NOVTEMBRE DE2O24
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA "MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YB1TTRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N"
8704U2023 SOLICmADApORIORGEALBERTO DENIS.----- ___--_---___---_-

Asunclón,

MSTA: La solicrtud de registro de marca "MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YBITrRUZú y
EIQUETA", Acta N' 8704U2023, clase 30, solicitada por JORGE ALBERTO DENIS. y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de2023 se presenta JORGE ALBERTO DENIS. y solicita elregistro de la
marca "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBI-IYRUZÚ Y ETIQUETA". para amparar productos de la clase
30.

Que, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 120128 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de sollcitud de registro de la marca
"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YB\"I'YRUZÚ Y ETIQUETA", Acta N'8704U2023, clase 30, solicitada
por fORGE ALBERTO DENIS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N' 120128 de fecha 19 de noviembre
dezo24, favorable a Ia emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" t294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones Para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constitu
" art. 2: inc. a) "(...) aquellos signos que pueden inducir a engaño o confusión respecto a la

i, ' "bp{*ro@&,meia Cnsraidt,

#"",*","'::',:. P.':l*:.*1':1Y:.1":*::Í:11r:o^lx r!:'Í:::ry:l:"!t::'"-9i::il-"rB[',gtngHiim*lllilil
titular de la marca registrada.
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Resolución -'-0--J
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' I2OI28 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2O24
DICTADA POR I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YB1TTRUZU Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N"
87 O4u 2023 SOLICmADA POR IORGE ALBERTO DENIS. - - - - -

Que, la solicitud de regrstro analizada "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ", conforme
a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la palabra "Miel de Abejas"

es genérica y de uso común en el mercado para referirse a la miel producida por abejas, por lo que no
puede ser monopolizada por un solo solicitante. De la denominación solicitada también resaltan las

palabras "Cordillera del Ybytyruzú" se trata de una ubicación geográfica específica, (situadas en los

departamentos de Guairá y Caazapá de Ia República del Paraguay2 y está constituida por una serie de

serranÍas),lo que sugiere que la miel proviene de esa región.------

Que, de todo esto, se concluye, que la sohcitud de registro carece de los requisitos esenciales para

constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constitulda además por una etiqueta, la

misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL

YBYTYRUZÚ V EftqUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo

de las características básicas necesarias para convertirse en marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la sollcitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. a y b) de la Ley N' i294l98 de

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

menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General considera que no es viable su registro en esas

condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 120128 emitido por la Dirección de Marcas y
disponer el rechazo de la solicitud.----------

Art.le

rhttps:,,1es.wiki

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá, PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 120128 de fecha 19 de noviembre de 2024
dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de Ia marca "MIEL DE
ABEJAS CORDILLERA DELYBITrRUZÚYETIQUETA", clase 30, Acta N' 8704112023,

solicitada a nombre de JORGE ALBERTO DENIS.-----

Art.2e RECFIAZAR Ia sohcitud de registro de la marca "MIEL DE üLLERADEL
YBITTRUZÚ V EflqUETA", clase 30, Acta N' 8704U2023,. mbre de

JORGEALBERTO DENIS.------ ------,,fi-.--(S

a General Interina
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Irmeia Cristaldo
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'I2OI28 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2O24
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA .MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YB1TTRUZÚ Y EIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N"
87 O4u 2023 SOLICITADA pOR 

IORGE ALBERTO DENIS. - - - - - -

Ad.3e ORDENAR el archrvo de la solicitud de registro de la marca "MIEL DE ABEIAS
CORDILLERA DEL YBITfRUZÚ Y ETIQUETA", clase 30, Acta N" B7O4I:ZO23,
solicitada a nombre de JORGE ALBERTO DENIS------------_-==-

Art.4e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

¡¡ela Cristaidl,-,tJr.ectora 
Gcneral In¡crina
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'I2OI29 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2024
DICTADA POR I.á, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA
MARCA "MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YB]"I"rRUZÚ V EIqUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N"
87 O52 I 2023 SOLTCTTADA pOR 

IORGE ALBERTO DENTS. - - - - - -

Asunción, 3 1

VISTA: La solicitud de registro de marca "MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YBITIRUZÚ Y
ETIQUETA", Acta N" 87052/2023, clase 35, solicitada por fORGE ALBERTO DENIS. y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 se presenta JORGE ALBERTO DENIS. y solicita el registro de la
marca "MIEL DE ABE]AS CORDILLERA DEL YBYTYRUZÚ Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase
35. -----------

Que, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 120129 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YB\"I'[RUZÚ Y ETIQUETA", Acta N" 87052/2023, clase 35, solicitada
por JORGE ALBERTO DENIS., con Dictamen de la Dirección de Marcas N'120129 de fecha 19 de noviembre
de2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

Que, tal como Io expresa el Art. I de la Ley N" l294l9S,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones Para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General drsiente con el criterio adoptado por el Director de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden
" art. 2: inc. a) "(...) aquellos signos que pueden inducir a engaño o confusión respecto a lt
I os productos o servicios'r-----------

'ArtÍculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una ma ica o muv

:,;:fffl:.L".::i:::i'"::ili para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante. aún medlir¡$gg?f,ü.dfp¿Hi.itts¡$iJ¿,

DitBcto¡q General Interina
,Direcció4 Gg4rrai de propicdad Indurrrial
Dire¡ri{¡.;}ü(ionrl dc Propicdad Inrelecrual
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titular de la marca registrada.
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Resolución*' U I J
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" I2OI29 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE2024
DICTADA POR I.á. DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I¿.
MARCA "MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YB1TTRUZÚ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N"
8705212023 SOLICITADA POR JORGE ALBERTO DENIS.------

Que,la solicitud de registro analizada "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL YBYryRUZÚ", conforme
a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la palabra "Miel de Abejas"
es genérica y de uso común en el mercado para referirse a la miel producida por abejas, por Io que no
puede ser monopolizada por un solo solicitante. De la denominación solicitada también resaltan las

palabras "Cordillera del Ybytyruzú" se trata de una ubicación geográfica especÍfica, (situadas en los

departamentos de Guairá y Caazapá de la República del Paraguayz y está constituida por una serie de

serranÍas),lo que sugiere que la mielproviene de esa región.------

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para
constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la
misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "MIEL DE ABEJAS CORDILLERA DEL

YBYryRUZÚ V EftqUETA" no ofrece ningún elemento distlntivo para los servicios ofrecidos, careciendo
de las caracterÍsticas básicas necesarias para convertirse en marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2, En base a Io mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, exrsten impedimentos
insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se

halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2' incs. a y b) de la Ley N' 1294198 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el
menor análisis.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección General considera que no es viable su registro en esas

condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 120129 emitido por la Dirección de Marcas y
disponer el rechazo de la solicitud.-----------

ffi

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE Iá. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N' 120129 de fecha 19 de noviembre de 2024
dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "MIEL DE
ABEJAS CORDILLERA DEL YBYTTRUZÚ yETIQUEIA", clase 35, Acta N" 8705212023,
solicitada a nombre de |ORGE ALBERTO DENIS.------

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MIEL DE ABEIAS CORD
YBITIRUZÚ V enqUETA", clase 35, Acta N" 87052/2023, solicitad\a

'(icrcrai Tnterina
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Resolución No_
POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'120129 DE FECHA 19 DE NOVTEMBRE DE2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA .MIEL DE ABEIAS CORDILLERA DEL YB1TTRUZÚ Y ETIQUETA", cLASE 35, ExPEDIENTE N.
87 O52 I 2023 SOLICmADA pOR 

IORGE ALBERTO DENIS. - - - - - -

Art.3e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MIEL DE ABEIAS
CoRDILLERA DEL yBl"rrRUZÚ y ETIQUETA", clase 35, Acta N" 8705212023,

Art.4e NOTIFÍQUESE por Cédula. - - ---

solicitada a nombre de JORGE ALBERTO
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N'123639 DE FECFIA 06 DE FEBRERO DE2O25
DTCTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá,
MARCA "RHEMPRESA & PERSONAS Y EIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N. 88538/2023 SOLICITADA
POR CELSO MELLO DE FRENAS.---------..-

Asunción, i. , ,,.i

MSTA: La solicitud de registro de marca "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", Acta No

8853812023, clase 35, solicitada por CELSO MELLO DE FREIIAS.y; ----------

RE S U LTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2023 se presenta CELSO MELLO DE FREITAS. y solicita el registro de
la marca "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35. -----------

Que, en fecha 06 de febrero de 2025 ha sido emitido el Dictamen N' 123639 por la Dirección de
Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca
"RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", Acta N" 88538/2023, clase 35, solicitada por CELSO MELLO DE
FREITAS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N" 123639 de fecha 06 de febrero de 2025, favorable a la
emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de Ia marca "RHEMPRESA & PERSONAS Y
ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 35 tales como: "consultoria en recursos
humanos; servicios de asesoramiento en dirección de empresas; servicios de asistencia en dirección de
negocios, de consultoría en organizacion y direccion de negocios; servicios de expertos en eficiencia
empresarial, publicidad y administración comercial".

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del públ midor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas e

'ArHculo 6o.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el regrstro de und.".#i&¿ttt{'CJ'SlXiUi
semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando sii{lsentimiento del

'determina'

,:r;.: Crncrlilc ProPicdad lndusrri¡l

titular de la marca registrada.
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üi ;7ResoluciónN"

POR I.A CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 123639 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE2O25
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á,
MARCA "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 88538/2023 SOLICÍTADA
POR CELSO MELLO DE FREITAS

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de

Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma
incurre en las prohibiciones de la Ley 1294198 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas:
" art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del
producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna
característica del producto o servicio".---

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

Que, tras analizar la solicitud "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA', concluimos que "RH" es un
término genérico ampliamente utillzado para referirse a "Recursos Humanos". Además, "Empresa &
Personas" es una frase descnptiva comúnmente asociada con los negocios y la gestión de personal. La

inclusión de "etiqueta" es irrelevante, ya que no aporta novedad ni originalidad a la solicitud.---

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál serÍa la distintividad que ostentaria
como marca la denominación 'RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido
presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un
signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinación
de estas palabras (RH- EMPRESA - PERSONAS) podría percibirse como un intento de describir el uso o la
categorÍa de los servicios en lugar de ser un término único y distintivo

Por Io tanto, el nombre describe el propósito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras,
la denominación "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA" debería contener otros elementos
diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "RHEMPRESA & PERSONAS"-
para servicios relacionados precisamente para "consultoría en recursos humanos; servicios de
asesoramiento en dirección de empresas; servicios de asistencia en dirección de negocios, de consultoría
en organización y dirección de negocios; servicios de expertos en eficiencia empresarial, publicidad y
administración comercial", no se podrÍa considerarla un signo capaz de distinguir sus servicio de los demás
existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-------

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley
lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este trpo
significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades
usuales o genéricas de productos o servicios.-----------

Que, esta Dirección General considera que la denominación "RHEMPRESA & PERSONAS Y
ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las
caracterÍsticas básicas necesarias para convertirse en marca.------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. 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 prohrbiciones establecidas dentro del art. 2" incs. e) de la Ley /98 de
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibili

'ial 
I nterina
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 123639 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE Iá.
MARCA "RHEMPRESA & PERSONAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 88538/2023 SOLICITADA
POR CELSO MELLO DE FREMAS

Que, asÍ las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro
en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 123639 emitido por la Direccrón de
Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------
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POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N" 123639 de fecha 06 de febrero de 2025 dictada
por la Dirección de Marcas de Ia solicitud de registro de la marca "RHEMPRESA &
PERSONAS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N' 88538/2023, solicitada a nombre de
CELSO MELLO DE FREITAS.- - - -- -... -. -

RECFIAZAR la solicitud de registro de la marca "RHEMPRESA & PERSONAS y
ETIQUETA", clase 35, Acta N" 88538/2023, solicitada a nombre de CELSo MELL9 DE
FREITAS.---

Art.3e ORDENAR el archlvo de la solicitud de registro de la
PERSONAS Y ETIQUETA', clase 35, Acta N" 88538/2023,
CELSO MELLO DE FREITAS.--..-.--.---

Art.4s NOTIFÍQUESE.-----------

marca "RHEMPRESA &
solicitada a nombre de
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PoR LA CUAL sE REvoCA LA RESOLUCIÓN Ns 968 DE FECHA 07 DE JULIo DEzozt,DIgIADA poR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGÍSTRo DE T.A \iITAMALT, cLASE
05, EXPEDIENIE N" IO1O79/20I8, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREWdS.--...--..---

Asunción,
3 i [,IAR 2A25

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ROYAL UNIBREW
A,/S en contra de la Resolución Ns 968 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

RE S ULTA:

Que, en fecha 3l de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de ROy¡\L UNIBREW
A/S e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 968 de fecha 07 de julio de 2021,
dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de setiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 22 de setiembre de 2o2l,la representante convencional de ROyr{L UNIBREW A/S
expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 14 de octubre de 2021.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca
WTAMALT ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 5. eue habiéndose realizado la
búsqueda de antecedenfes de la citada marca, se ha constatado la existencja en dicha clase de la marca:
Expediente 2017-1728138 Denominación VIMMULT Clase 5 Registro 449276 Titular Genfar S.A (CO).
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-
por lo que de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la solícitud presentada por mi
mandante se limita exclusivamente a un producto específico, el que da identidad conceptual única a la
denominación VITAMALT la cual denota la idea de MALTEADAS VITAMíNICAS, otra marcada diferencia
con la marca antecedente.../... Por otra parte, destacamos que mi mandante posee derechos sobre la
denominación "VITAMALT" en otros países y goza de notoriedad, por lo que ná ," puede desconocer su
derecho.../... A todo esto, sumamos que el hecho de que el titular de la marca indicadá como obstáculo para
otorgar el registro de la solicitud presentada por mi mandante NO ha presentado oposición por no sentirse
agraviado por la denominación pretendida por mi representada, además, debemo, ,"rord¡ que para los
productos de la clase 05, el criterio es más flexible.../... Muestra de esto es que existen varias marcas
registradas que utilizan el elemento VITA en su denominación que coextsten pacíficamente en el mercado,
por lo que resultaria injusto negar el registro solicitado. (...).--------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre Ia Bnócedencia o no
interpuesto ---------l-----:------------r\

Dirccción 6eñ

Resolución N" 5

q Direcció¡Necionrl dr
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Resorución.Q+] B
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN Ne 968 DE FEcHA 07 DE JULIo DE 202I, DICTADA PoR l-A,

DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA A/ITAMALT, CLASE

05, EXPEDTENTE N' 101079/2018, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S...---...-.-.

Que, tal como lo expresa el Art. I de Ia Ley N' I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

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

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

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

que realizando el análisis en el campo ortográfico y fonético, se verifica que tanto la solicitante "VITAMALT"

y la marca antecedente a/ITAMULT", comparten la raÍz a/[TA", lo cual deviene irrelevante al ser eltérmino

de uso común, ya que existen otras marcas registradas en la misma clase y que cuentan con el mismo

elemento. Esto se pudo constatar, mediante la búsqueda realizada en el sistema informático de la
Institución que arroja el siguiente resultado' 'MTAI«r{IrT clase 05, Registro N' 500250 a nombre de

Vitakraft Pet Care Gmbh & Co. Kg. para: "Todos" los productos de la clase;VITALUX, clase 05, Registro N"

5853L2 a nombre de ALCON INC. para:"Vitaminas y minerales, productos dietéticos, comprendidos en la

clase 5';WIAGALEN, clase 05, Registro N' 585718 a nombre de LABORATORIOS GALENO S.A para: "Todos"

los productos de.la c/ase;VITADUAL, clase 05, Registro N'573373 a nombre de Promepar S.A para: "Todos"

los productos de la clase;extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado

y que md se podría pretender utilizar con exclusividad un vocablo que ya coexiste previamente. --------------

Que, siendo asÍ, la raíz'VITA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el

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

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

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

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

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

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

Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una

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

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

uso general o necesario'i Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.----

Que, por otra parte, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin
de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia entre las

desinencias (MALT/MULT) dirigen al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es así que,

"MALT" hace referencia a la "malta" ingrediente esencral en la fabricación de cervezas y refrescos

productos alimenticios, en cambio "MULT" podrÍa hacer alusión a "multifuncional" o :hultivita
efecto, realizando una investigación más adentrada, encontramos que r/ITAIvlg{Iít" es una

ll , Abg. claüli
[|r. ,'iJtir¡++er¿
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Resolución N'ft "l T i..Stf-i- q,,i \J
POR LA CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN N9 968 DE FECHA 07 DE IULIO DE 2021, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGÍSTRo DE LA a/ITAMALT, CLASE
05, EXPEDIENTE N" IO1O79/2018, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S.--..- --... --

bebidas de malta sin alcohol producidas por la empresa Royal Unibrew con sede en Dinamarcar, mientras
que Genfar S.A, titular de la marca antecedente "VITAMULT" está asociada principalmente a productos
farmacéuticos y suplementos2.Por tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan
similitud conceptual

En ese orden de ideas, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de
autos, vemos que la marca base de rechazo "VITAMULT" posee Ia cobertura de todos los ptodls,los de la
clase 0§ del nomenclador internacional, mientras que la marca en trámite de registro "VITAMALP sohcita
en la misma clase la siguiente cobertura:"Bebidas y bebidas malteadas para uso médico, bebidas
medicinales, bebidas dietéticas para uso médico, preparados vitaminicos y bebidas". Vemos asÍ que el
principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de
protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido,
en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable dlstinción en cuanto a las coberturas y los
posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, ai no poseer una conexión
competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas. Por
tanto, las marcas analizadas evocan diferentes conceptos y no presentan similitud conceptual, y por ende,
la confusión entre ambas está descartada.--------

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disÍmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,
pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia
administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la
solicitud de autos.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTANTO,
I..4, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI-AL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución Nq 968 de fecha 07 de julio de 2021 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de Ia solicitud de registro de la
a/lTAMALf, clase 05, Expediente No 101079/2018, solicrtada a nombre de

ATt.39 NOTIFÍQUESE.

marca

ROYAL

Abg.CI[dl1
DirEs"ilra Gelx*¡fln
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA IA RESOLUCIÓN NE 968 DE FECHA 07 DE IULIO DE2O2I, DICIADA POR I.á,
DIRECcTóN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD oE nncisrno DE LA "vITAMALT, crásE
05, EXPEDIEN]E N" IOIO79/20I8, A NOMBRE DE ROYAL UNIBREW A/S.---.-..--- --
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Resorución]tl"mÍffi ffi
PoR LA cuAL sE REVocA LA RESOLUCIÓN N" 198 DE FECHA 23DEENERo DE2oz3,DIgIADA poR IA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "EDUCAR ES
CUIDAR" CLASE 41, EXPEDIENTE N" 113853/202I, A NOMBRE DE COOPERATWA UNIVERSITARIA
LIMMADA.

Asunción, 31
MSTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de

COOPERATTVA UNWERSITARLA LIMIIADA en contra de la Resolución N'198 de fecha 23 de enero de2OZ3,
dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 se presenta la representante convencional de COOpERATTVA
UNIVERSITARIA LIMÍTADA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 198 de fecha
23 de enero de 2023, dictada por Ia Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedró el recurso de apelación
interpuesto.

Que, en fecha 22 de junio de 2023, el representante convencional de COOPERATTVA UNIVERSIIARIA
LIMITADA expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 04 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Eipediente
2013-1349539 Denominación EDIJ CARE Clase 4l Registro 403429 Titular Ma. /ulia Rodriguez y Álvaro M.
Muñoz (PY), Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidóres.- por que

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) se entiende que EDUCAR ES
CUIDAR será utilizada exclusivamente para el área de cooperativas, dejando por tierra la posibilidad que
ambas marcas puedan ocasionar confusión tomando en cuenta el ámbito en que ambas marcas se
desenvaelven .../... Es muy importante destacar que la solicitud de registro de mi mandante posee una
etiqueta distintiva, que le otorga mayor especialidad y novedad por sobre la marca base del recha'zo (...)".----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINApl, el Registro No.
403429 de la marca "EDU CARE", Clase 4l a nombre de Ma. Julia Rodriguez Y Alvaro M. Muñoz, venció
de setiembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada
habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.---- ---------:---.--

nstaidl
t
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Resolución N'{j_

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N" ,r, orira HA:BDE ENERo DEzozS,DIcrADA poR ta.
omTccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá, MARCA "EDUCAR ES

CUIDAR", CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 113853/2021, A NOMBRE DE COOPERATTVA UNWERSITARI-A

LTMITADA.

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

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el

Art. 2 de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,

I-A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI,AL

RE S UELVE

Art.le REVOCAR la Resolución No 198 de fecha 23 de enero de 2O23 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca

"EDUCAR ES CUIDAR", clase 41, Expediente No ll3853l212l solicitada a nombre de

CooPERATTVA UNIVERSnAHA LIMITADA. :------------

i¡ectora GeñT ,¿

rrcción 0enel¡i de Pr Indusuial

l¡telectuei
'Direcció¡ 

Necion¡l de
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Resorución."Ol 4 A
POR LA CUAL SE CONFIRMA L.A. RESOLUCIÓN N" I.998 DE FEcHA 17 DE NoVIEMBRE DE 202I, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", CLASE 40, EXPEDIENTE N" 41495/2020, SOLICITADA POR
ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI.

Asunción, ! ,f 
l,lAR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ETIeUETAS
PARAGUAYAS SACI, contra la Resolución N' 1.998 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021 se presenta la representante convencional de ETIeUETAS
PARAGUAYAS SACI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1.998 de fecha 17 de
noviembre de2021, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 14 de diciembre de 2o2l fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 06 de abril de 2022, el representante convencional de ETIQUETAS PARAGUAYAS SACI
expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 22 de abril de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta:"(...)En primer lugar, ETIeUETAS
PARAGUAYAS es una marca que se encuentra en uso en el mercado local hace más de 20 años, con amplia
trayectoria en el rubro de la industria gráfica y flexografía y por tanto protegida como nombre comercial de
conformidad al Art. 72 de la ley de marcas. Cabe destacar que la presente solicitud no ha recibido oposición
alguna, lo que demuestra que ningún competidor se ha sentido afectado en sus derechos y como obvia
conclusión, no existe obstáculo para el otorgamiento del presente registro.../... podemos afirmar que
efectivamente, la relación entre el signo y el servicio le otorga calidad de registrable como aparece en
innumerables marcas de servicios incluyendo un término evocativo. Finalmente, la solicitud se trata de ua
marca mixta, es decir una denominación acompañada de un logo que le otorga mayor originalidad y
distintividad, requisitos esenciales a la hora de conceder una marca(...)".-----------

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o I

interpuesto --,-'------------

, ..f#,f c rahi+sq[!ryt,at dr,

i;./Directora G enlriTJlÍÍrin a

Dirccción Gcnet¡l de Propiedad Industriri

Direccié¡ Nacionrl dt Pro¡itdad lnreltcrurl

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibición: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva
y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a
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Resorución"'0-1 4 0
poR LA cuAL sE coNFIRMA tA RESoLUCIóN N' I.998 DE FECHA 17 DE NovtEMBRE DE 2021, DICTADA
PoR LA omEccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ETIQUETAS PARAGUAYAS y ETIQUETAS", CLASE 40, EXPEDIENTE N' 41495/2020, SOLICITADA POR

ETTQUETAS PARAGUAYAS SACI. - - --- --

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el regrstro de una marca; es decir, drchas hmrtaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "ETIQUETAS PARAGUAYAS Y
ETIQUETAS" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos
si dicha denominación constituye la designación usual de los serricios que solicita o se refiere a

características propias de los servicios que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para de la clase 40, especÍficamente:
"Servicios de fabricación e impresión de etiquetas." En ese sentido, la denominacrón "ETIQUETAS
PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", se encuentra conformada por dos vocablos "ETIQUETAS" y "PARAGUAYAS".
Siendo "ETIQUETAS" una palabra que en srngular se entiende como: "Pieza de papel, cartón u otro material
semeiante, generalmente rectangular, que se coloca en un objeto o en una mercancía para idenüficación,
valoración, clasificación"/, término directamente relacionado con los servicios señalados en Ia cobertura.
Por otra parte, la palabra "PARAGUAYA" indica su origen o pertenencia al Paraguay2, es un adjetivo de uso
frecuente para productos o servicios provenientes de nuestro país, por lo que este elemento no aporta la
originalidad y novedad necesaria para que la denominación se diferencie de otras marcas del mercado. De
ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos sÍ define al servicio que
pretende identificar, por tanto, se encuentran cumplidos Ios requisltos doctrinarios para calificar a la misma
como genérica y puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normaüva
aplicable, especÍficamente el inc. e) del Art. 2., no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o
sugestiva.--

Que, desde el punto de vista gráfico, la ;olicitud de autos es una solicitud mixta que viene
acompañada de una etiqueta, que tampoco evita su exclusión de la prohibición mencionad, 

"., 
Ll párrafo

anterior, pues, dentro de Ia misma, contiene un cÍrculo de color celesie que contiene una línea ondulada de
color blanco y un segmento de color verde, sumado al hecho de que las palabras "etiquetas" "paraguayas",
es la parte más fuerte del signo pretendido

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 tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: ¿cuál serÍa la capacidad distinüva de la presente marca solicitada pÍra su regisho?, más aún
teniendo en cuenta que tanto la denominación y etiqueta pretendidas por Ia parte soliciánte gñlñE
con elementos innovadores o diferenciadores suficienies que les- permitan destac

«

I https :,ídlc.rae.es/eriqueta
: httos:,//dlc.rac cs/n¡ r¡''¡r:rvn
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Resolución Nfl ni

,-
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. I.998 DE FECHA 17 DE NoVIEMBRE DEIIII,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIEN'IE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"ETIQUETAS PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", CLASE 40, EXPEDIENTE N' 41495/2020, SOLICITADA POR
ETI QUETAS PARAGUAYAS SACI.

competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir
al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad
necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requtsitos fundamentales para su registro como
marca.------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracterÍsticas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayar grado, de fantasía. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracterÍstica alguna
de productos o servicios. .Ay'o sucede lo mismo si se registrase una designación descripüva". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definenno directamente el
obieto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es
viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde conflrmar 1a Resoluclón recurrida. -------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le

4fi.29

CONFIRMAR la Resolución N" 1.998 de fecha 17 de noviembre de 2O2l dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de regrstro
PARAGUAYAS Y ETIQUETAS", Clase 40, Expediente

de la marca "ETIQUETAS
Ne 41495/2020, solicitada a

ATt.3S NOTIFÍQUESE.

D'írecio.ia G-entta

Dirtcciól(crrcrrl'ic IroP

Dinctiór Nacionai Ce YtcP

nombre de ETIQUETAS
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Resolución N' 0 i "::' 
'd

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" II17/9 DE FECHA II DE ENERO DE 2024

DICTADA PoR LA DIRECcIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "EAGLE BEST QUALITY y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9213212022 SOLICITADA POR

JONAS RICARDO.-
q.r"'

Asunción, rl ¡ :" '

MSTA: La solicitud de registro de marca "EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA:', Acta N'
9213212022, clasE 35, solicitada por}ONAS RICARDO, y;'--------"-

RE S ULTA:

eue, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta JONAS RICARDO y solicita el registro de la marca

"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", para amparar servicios de la de la clase 35.-----------

eue, en fecha 11 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N' 111779 por la Dirección de Marcas,

favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

eue, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca

"EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", Acta N" 92L3212O22, clase 35, solicitada por )ONAS RICARDO, con

Dictamen de la Dirección de Marcas N' 111779 de fecha lI de enero de 2024, favorable a la emisión de la

respectiva Resolución de Concesión. ----------

eue, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administraüva, al momento

de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre

inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

eue, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' 12g4l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

iestricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

eue, el criterio al analizar a los signos marcarios es realizarlo de manera conjunta, sin artificiales

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

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe o no posibilidad de confusión entre ellos.

eue, realizando el cotejo entre EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA (solicitante) y EAGLE S.R.L.

(marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas.

Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de

análisis es el cónjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos

provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a Ia denominación no

tonfusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Por lo tanto, de la similitud ortogrr

identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. ----

r{t, . L,Lt'¡liülá

**""1" ,.- t**.*" d" la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro a" 
"it¿;rñiiiüi

la Qristaldo

semejante a otra registrada para el'mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, áún mediando

titulai de la marca relistrada.- I r:i¡r'l; nrlidc Propirdad Inrrhcrual
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POR Llq. CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' 11179 DE FECHA ll DE ENERO DE ZOZ4
DICIADA POR I¿, DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA
MARCA TAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA", CIASE 35, EXPEDIENTE N" 9213212022 SOLICITADA POR
IONAS RTCARDO.-

41

EAGLE BEST QUALITY Y ETIQUETA
EAGLE S.R.L.

(marca solicitada)
(marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna
se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. Al respecto, la marca
antecedente, "EAGLE S.R.L." se encuentra registrada para "Distinguir los servicios de importación y
exportación y comercialización de mercaderÍa en general, seryicios de ayuda a la explotación de una
emPresa comercial e industria.l" como asÍ también la marca "EAGLE BEST eUALITY y ETIeUETA" fue
solicitada para cubrir " lmportación, exportación, comercialización y venta de soldadores eléctricos y sus
accesorios.". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios
cubiertos se encuentran muy vtnculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca los mismos servicios
que comparten la marca analizada. En ese sentido, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la
hora de otorgar registros para servicios de la clase 35, atendiendo a la defensa del interés det priUtlco
consumidor.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generarÍa la confusión en la mente del
consumidor al pretender el solicitante registrar la marca "EAGLE BEST QUALITYY ETIQUETA,, en la misma
clase 35. En tal sentido, el comprador podrÍa caer en confuslón pues, las marcas analizadas presentan
extrema similitud ortográfica y fonética.-

Que, según el Art. I de la Ley N' 1294198 de Marcas, son marcas todos los signos que sirven para
distinguir productos o servicios. A su vez, el inc. f) del ArL 2 dispone que no podrán ."gi.t.".." como
marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero,
para los mismos productos o servicios, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa
marca; y, en el mismo sentido, el Art. 6 del mismo cuerpo legal citado, autoriza a esta dependencia,
precautelando el interés público, a denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero.

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de marca EAGLE BEST QUALIry Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido preseniada,
es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad
EAGLE S.R.L., Reg. N' 496382, clase 35 a favor de Eagle S.r.l..--------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones
por lo que corresponde revocar el Dictamen N' 111779 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el
rechazo de la solicitud.----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N'tli779 de fecha Il de enero dezo24
la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca

", 
ir¿'1

i.,,

ArL le
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N' III779 DE FECHA 1I DE ENERO DE 2024
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A,

MARCA "EAGLE BEST QUALITY y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 9213212022 SOLICITADA POR

JONAS RICARDO.-

Art.2e

Art.3e

QUATITY Y ETIQUETA", clasE 35, Acta N" 9213212022, solicitada a nombre de IONAS
RICARDO.-

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EAGLE BEST QUALITY Y
ETIQUETA', clase 35, Acta N" 9213212022, solicitada a nombre de JONAS
RICARDO.-

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "EAGLE BEST QUALITY
Y ETIQUETA", clase 35, Acta N" 9213212022, solicitada a nombre de JONAS

Art.4e
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Resolución No

poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N'1555 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, DICTADA PoR LA

OTRPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA'VFC y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N' 38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS

s.A.----------

Asunción, 3 1 I

MSTO: el recurso de aPelación

SPORTS S.A. en contra de la Resolución N'
interpuesto por el representante convencional de ARSENAL

1555 de fecha 3l de julio de 2018, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, Y;

RESULTA:

eue, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de ARSENAL SPORTS

S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución N' 1555 de fecha 31 de julio de 2018,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha l5 de febrero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

eue, en fecha 25 de mayo de 2019, el representante convencional de ARSENAL SPORTS S.A. expresó

agravios; en fecha 06 de enero de 2020 el representante convencional de V.F. CORPORATIoN contesta la

expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020'----

CONSIDERANDO:

eue, la mencionada Resolución considera que: "(.) Que, analizando las marcas "VFC" (marca

solicitada) vs. "VF' (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en

pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el
'asleao 

fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente

descartada.../... La marca s'olicitada reproduce todas las letras que conforman la marca del oponente, por lo

que no cabe duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula.../... Por lo tanto. estamos delante de

una marca que no ,iún" los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... por

todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente

por así corresponder en derecho

eue, entre otros argumentos, se agravia el apelante ARSENAL SPORTS S.A'y manifiesta: ...(..)..." El

a-quo incurre en sendos errores en la apreciación ya existen varios titulares con la denominación VF que

coexisten sin cattsar riesgo de confusión con el público consumidor.../... No se ha tomado en cuenta que la

marca oponente fu" solicitada para la clase 35 que cubren los servicios de prendas de vestir, accesorios de

vestir, equipaje y equipo di exteriores y la solicitante para la clase 28 productos como pistolas,

ametralla'dora} y municiones de pvc para juegos de bromas../... Es más que evidente que no existe conexión

alguna entre los productos de ropa y juguetes.../... oada la coexistencia se demuestra que no existe razón

,ígun, por la cual la solicitada no podrá también coexistir pacificamente en el mercado con la marca

oion"itr, tal como estas últimas lo vienen haciendo con las demás.../...A1 realizar el coteio siguiendo los

criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas diferencias.../-.- on

pnmer término el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos se manifiesta acerca de.la similitud.bnétjca,
-gráfica 

y visual entre las maÍcas en pugna, lo cual escapa a la realidad.../... Ello es así ya que a

están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el oponente apropiarse de un.

uso común lo cual es inadmisible.../... Por lo tanto la marca solicitada posee suficiente grado
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novedad frente a la registrada y las múltiples concedidas según la base de datos de la Dinapi.../... SÍrvase por
tanto la Señora Directora, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partei la Resolución N"
15 5 5/2018. "-- -- - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios V.f. Corporation y, entre otros argumentos, expresa: (..)" Solo
existen tres marcas, aparte de la de mi mandante y otras de su propiedad, que ostentan como parte inicial
las letras Vf, pero las mismas de hecho son muy diferentes de las marcas de-mi mandante, es pór eilo que la
coexistencia pacifica entre ellas es posible.../... Además, la marca solicitada es también coniundible ion el
nombre comercial de mi mandante, V.E CORPORATION.../... La relación entre las clases y entre los
productos registrados y servicios pedidos sí existe y es muy estrecha.../... eue la marca vF y ETIe1ETA de
mi representada, goza de los caracteres de notoriedad y fama, por lo cual goza de una protección especial
que le otorga el mencionado Convenio de paris.../... El Inferior, con buen iriterio, reciazó el registrá de h
marca VFC Y ETIQUETA por considerar que atentaba contra los derechos adquiridos por mi Áandante y
contra su nombre comercial./... Que mi representada pretende apropiarse de un elemento de uso común
falta a la verdad, pues para que un elemento o palabra pueda ser considerado de uso común debe estar
presente en al menos seis marcas registradas, todas de distintos propietarios, requisito que NO se da.../... A
raiz de las enormes y notorias similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, se puede iiferir que existe un
elevado riesgo de confusión directa entre las marcas en pugna.../... En coniecuencia, solicito al Señor
Director dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N" l55S/2Olg.------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas VFC Y ETIQUETA (solicitada en clase 28) y la marca VF
(registrada en clase 35).----------

Que, en primer lugar, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo
sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta tnstancia administrativa determinar si las marcas en cuestión
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales
consumidores.

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la
marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: Servicjos
comerciales, tales como, la administración de compañÍas y operaciones de venta al detalle con relación a los
campos de prendas de vestir, accesorios de vestir, equipaje y equipo de exteriores; gerenciamiento
comercial y administración con relación a los campos de prendas de vestir, accesorios de vestir, equipaje y
equipo de exteriores"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la cla.se ZS:

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios,
debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase,
el cual se encuentra estipulado en el Art. 7' de la Ley de Marcas, y supone la presentación

V '*,, (iORIERNO r¡rr r PARAGUÁI\ *.: PA¡¡1GUAY REKUÁI

Resolución No_

PoR LA CUAL SE REVocA LA RESOLUCIÓN N" 1555 DE FECHA 3l DE IULIo DE 2018, DISTADA poR I"á,
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGIsTRo DE
LA MARCA 'VFC Y ETIQUE"IA", C[¿,SE 28, EXPEDIENTE N" 38I33/2OTó A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS

solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitá
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Resolución N' ü'd

poR IÁ. cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N'1555 DE FECHA 3t DE IULIo DE 2018, DICTADA PoR LA
DIREccIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA',\rFc y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N'38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS

s.A----------

mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los princrpios marcarios fundamentales, el de

especialidad, el cual constituye la esencia misma de Ia marca pues, esta sólo adjudica protección a la

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la

vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma

naturaleza o finalidad, si los canales de comercializacrón o prestación son los mismos, y el tipo de público

consumidor.-------------

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos

diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual

consumidor no caería en confusi ón, al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de

comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible
sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios

cotejados. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede

vrncular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por

el solicitante son especÍficos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. Que,

atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura

solicitada se encuentra debidamente limltada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno

consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa

Que, aunque las denominaciones contengan letras similares, sin embargo, dicha coincidencia no es

suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros

elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en

conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un

servicio de un producto, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda

posibilidad de confusión.------------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimtr las etiquetas en Pugna.

Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con el diseño de un escudo con una lÍnea en

forma de cruz y en el interior de la misma se encuentra las siglas VFC a ser protegido, detrás del escudo se

entrecruzan un par de espadas y sobre esta se encuentra un yelmo, mientras que la marca oponente cuenta

con letras en negro de la marca registrada, siendo mayores las diferencias que las semejanzas,

apreciarse en el siguiente cotejo:- - ------q1j

marca registrada ia Cristaldo
c¡rc¡al Interina

marca solicitada
'ru:r.t,cr.t!!Egpílad 

Indusrriai
',r,, .lLrrtral dr prr 

¡ied¡d lnrelcctual
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ResoluciónN'_-¡ ,,

POR Lá. CUAL SE REVOCA t"A, RESOLUCIÓN N'1555 DE FECHA 3l DE IULIO DE 2018, DISIADA pOR [á.
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
Tá, MARCA'\y'FC Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N'38133/2016 A NOMBRE DE ARSENAL SPORTS
sA----------

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la
cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente
en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitlva directa

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

la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sÍ, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

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

RE S UELVE

REVOCAR la Resolución N' 1555 de fecha 3l de julio de 2018 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca'VFC
Y ETIQUETA", clase 28, Expediente N" 3813312016, solicitada a nombre de ARSENAL

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

abg.f,lhrüzf'
flircctora Gt

Ilitetción Gtncrrl ac P

l)irccció¡ Nacir¡rl dc I
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Resolución N"

POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N' 824D8 FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaOZI,DICTADAPOR

I¿. DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 2792312020,

SoLICITADO POR FABLANA MARIA VELAZQUEZ KRISH.---

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma MEDICUS

SoCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICAY CIENTÍFICA contra Ia Resolución N" 824 de fecha 16 de

noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma
MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCTA MÉDICAY CIENTÍFICA e interpone recurso de apelación

contra la Resolución N' 824 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos

Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de julio de2O22,el representante convencional de MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA

DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA. expresó agravios el apelante. En fecha 0l de noviembre de 2O22,la

representante convencional de la firma solicitante, FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH, presentó el

escrito de contestación de los agravios. En fecha 11 de diciembre de 2022 se llamó autos para resolver.'-------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Analizando las marcas E-MEDICUS CONSULTA ON LINE

(solicitada) vs MEDICLIS (oponente), encontramos que las denominaciones en su estructura poseen

disimilitudes que hacen posible la clara diferenciación entre las mismas.../... Oel cotejo resaltamos que la

marca solicitada cuenta con tres elementos, comenzando por el prefijo E- y luego los elementos CONSULTA

ON LINE, los cuales implican un diferenciador importante considerando que la marca se debe analizar

como un conjunto y no cada elemento por separado.../... Además de ello, analizándolas desde el plano

visual, podemos notar que la marca solicitada es una marca mixta, por )o cual contiene una etiqueta, lo cual

perpetuara en la mente del consumidor de manera tal evitar la confusión con otras marcas. aportando así

distintividad y novedad.../... Es conveniente mencionar que el elemento común MEDICUS que comparten

ambas marcas, significa MEDICO en latín, conforme lo indica la RealAcademia Española.../... Por lo tanto, la

marca base de opoesición es considerada una marca débil para la clase en pugna, no pudiendo reclamar

total propiedad sobre dicho elemento.../... De conformidad a la Ley N" 1294/98 de Marcas es criterio de ésta

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

Que, manifiesta la apelante, MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MEDICAY CIENTÍFICA

en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumento s: "Si bien la marca pedida se halla compuesta

de varios elementos, evidentemente uno de ellos actúa de elemento principal y protagónico sobre el que se

centra toda la atención del púbtico, el cual sin lugar a dudas es el vocablo MEDICUS.../... ta letra E-,

colocada al inicio de un vocablo, hace directa alusión a la palabra ELECTRÓN\CO, por lo puede ser

considerada como una designación descriptiva .../... En la etiqueta pedida la palabra MEDICUS seSbi
un plano central y principal, destacándose por sobre los demás elementos y demostrando

principal y preponderante .../... Según puede ser corroborado por la autoridad juzgadora en

¡ri*ri,"á',,i,,Tffi -i,lJ,:lilll,
oi,ecci¿o N,cio¡¡r ¿e i;il.,:T¿Tl'Jil:]
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Resolución N"_=_ :

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 824D8 FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 202I, DICIADA POR
I..A. DIRECCTÓN OE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE [¿, MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONILINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 2792312020,
solrclTADo PoR EABT ANA MARrA VELAZQIJEZ KRTSH. - - -

de la Dinapi, NO exlsfe en la clase 44 otra marca, aparte de la de mi mandante que ostente la palabra
MEDICUS.../... sin importar el hecho de que la marca cuyo registro se pide en estos autos vaya a ser prestada
Por un medio diferente al de la marca de mi ,mandante, resulta innegable que ambas comparten un mismo
elemento, lo cual indefectiblemente causa'rá un elevado riesgo de asociación indeseable, más aún
considerando el hecho de que ambas operan en la misma clase.../... Por lo tanto, ntego a la Señora, dicte
resolución revocando en todas sus parfes la Resolución N" 824/2021".------------

Que, contesta la expresión de agravios FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH, y, entre otros
argumentos, expresa: "Cotejando las marcas :;e puede observar que la marca solicitada por nuestra parte es
un conjunto de elementos, a diferencia de la marca base de oposición que cuenta con un solo elemento.../...
Teniendo asÍ ambas suficientes elementos distintivos que permitirán su coexistencia pacífica tanto desde el
plano fonético y visual como el conceptual, además de ello, nuestra marca solicitada, es una marca mixta,
cuenta con un logotipo que aporta distinti'vidad de la misma en comparación a la del oponente.../... La
marca E-MEDICUS CONSULTA ON LINE está constituida por un conjunto de elementos tanto nominativos
como gráficos, los cuales se buscan proteger como un todo sin intenciones de apropiarse o utilizar marcas
de terceros.../... E) prefiio E podría ser considerado un elemento novedoso en nuestro paÍs o región para la
clase mencionada.../... La resolución tiene fundamentos acertados y lógicos, debido a que se ha demostrado
suficientemente por medio de un análisis comparativo entre las marcas, que existen diferencias visuales,
ortográficas, fonéticas y conceptuales, lo cual las hace disÍmiles a toda confusión.../... Por todo lo expuesto,
solicito a la Señora Directora confirmar la Resolución N" 824/2021

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o c<lnceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición
"MEDICUS" y la solicitud de registro de l¿t marca "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUEIA", se
evidencia que la parte principal de la clenominación de la solicitante se encuentra reproducida
íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y
ETIQUETA" es casi idéntica a la base de o¡rosición "EL E-MEDICUS CONSUUIA ONLINE Y ETIQUETA",
diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la vocal "E" y las palabras CONSULTA
ONLINE, que describe simplemente la naturaleza del servicio y no presenta ningún carácter distintivo. En el
siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

E.MFDICUS CONSUTTA ONLINE Y ETIQUETA
MENICUS

(marca solicitada), y
(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la mis

(#

irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por q

,tDg, Ltsucie l:
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Resolución N' i ,

PoR t-A. CUAL SE REvoCA LA RESOLUCIÓN N" 824 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 202I, DICTADAPOR

LA DIRECcIÓN DEASUNToS MARcARIoS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSUUIA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 2792312020,

SoLICITADO POR EABTANA MARIA VELAZQUEZ KRISH. - - -

clases idénticas.--

eue, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador

internacional, clase 44. La marca solicitante, "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", solicitada

para 'servicios médicos por medios telemáticos. Consultas y atención médica vía medios telemáticos.

Curaciones, cirugÍas, diagnóstico.s."; y la marca base de oposición, "MEDICUS" se encuentra registrada

'servicios relacionados con la prestación de servicios médicos." -

eue, en ese orden de ideas, la confusrón ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de

l, marca registrada MEDICUS SOCIEDAD ANÓNIMA DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, como la

solicitante FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH, brindan servicios stmilares, y la referencia directa al

ámbito médico puede llevar al consumidor a interpretar que ambos signos están vinculados o pertenecen a

la misma entidad, sin lugar a dudas, ello conduciría a la confusión.-

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no

solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos

lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Es decir, quren vea la marca solicitada

"F-MEnTCUS CONSUI TA ONLINE Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada

"MEDICUS", haciendo que el público 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 sÍ. En tal

ientido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confuslón indirecta, diciendo: "lgualmente existe confusión

cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la

misma empresa que la primera (confusión indirecta)." - -----'

En vista de lo anterior, la marca registrada perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos

ambos servicios en el mercado. Esta situación afectaria la competencia leal y perjudicaría tanto a las marcas

como a los consumidores.---

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge

Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: " la teorÍa de la dilución ha sido creada para

defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de ésfe. S-r se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los

productos ( / "--

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diclendo: "La esencia de una marcaestáen el

poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.

La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o

servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de

coexistencias no es la única."]Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más

habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los coniuntos en pugna. L

para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o

terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus

' "DERECHO DE MARCAS' - lorge Otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017
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Resolución N"-*.:.

POR I¿' CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 824 DE FECHA 16 DE NoVIEMBRE DE 202I, DI TADA PoR
I¿, DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LIIIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "E-MEDICUS CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N" 2792312020,
solrcrTADo poR FABTANA MARIA VELAZQUEZ KRTSH.---

(524), "Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's" (537).¿ De ello se coiige que es insostenible una
coexistencia pacÍfica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.------------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pug;na podrán coexistir pacíficamente en elmercado atendiendo
a que Poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa ,considera que la solicitud de registro de la marca E-MEDICUS
CONSULTA ONLINE Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca regrstrada MEDICUS, con la cual
presenta más semejanzas que diferencias, rnáxime considerando la naturaleza de la cobertura de los
servicios.---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculo s 6 y Z

inciso Q de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R.ESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" N" 824 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPoNER el archivo de la solicitud de registro de la marca "E-MEDICUS
CONSUUIA ONLINEY'ETIQUETA", clase 44, Acta N'2792312020, solicitada a nombre
de FABIANA MARIA VELAZQUEZ KRISH. - --- -- -- - - - -- --- - - - - - :

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

Art. le

Art.2e

ei-:a Cnstaldo
Gcncral Interi¡a

r Gcner¡l dr lrop;,ara lnauiiri,l
Necicnrl dc Propirdad Inrelecrual
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA t-A. RESOLUCIÓN N' 476D8 FECHA 19 DE AGOSTO DEaOLI, DICTADA POR

LA DIRECCIÓN OEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 95536/2019, SOLICITADO

POR LOS CIPRESES S.A.---....-.-

Asunción, 3 1 l,{AR 2i,25

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LOS

CIPRESES S.A. contra la Resolución N' 4t6 de fecha t9 de agosto de 202I, dictada por Ia Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma LOS

CIPRESES SA.. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 476 de fecha 19 de agosto de 2021,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de octubre de 2O2l fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 29 de noviembre de 2OZl, el representante convencional de LOS CIPRESES S.A.

expresó agravios el apelante. En fecha 07 de marzo de 2022,la representante convencional de la firma

oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 2l de marzo de2022 se llamóAutos

para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que se promueve oposición contra la solicitud de

registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39 sobre la base del tegistro

de la marca "ORIENML TRADING". clase 39. por lo que corresponde determinar si las marcas son o no

confundibles.../... Que, del cotejo entre ambos signos "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA" (solicitado) y
"ORIENTAL TRADING" (registrado) nos damos cuenta de que existe un gran Parecido en la denominaciÓn y
la clase, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas.../... Por tanto, el Director de Asuntos

Marcarios Liügiosos resuelve declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida.»---'-----"--'

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

la marca de la oponente, ORIENTAL TRADING, según puede ser corroborado por la autoridad en la base de

datos de la Dinapi, no se encuentra registrada en la clase i9, sino en las c/ases 1ó, 35, 41 y 42, clases diferentes

a la solicitada.../... No existe en la clase 39 marca alguna que ostente el término ORIENTAL.../... Lo cual

demuestra la distintividad y originalidad de la marca ORIENTAL EXPRESS depositada por mi mandante .../...

Mientras una posee al vocablo EXPRESS como elemento restante,la otra tiene como segundo elemento a la

palabra TRADING, las cuales son notoriamente diferentes entre sí, sin ninguna letra en común.../... Otras

marcas, concedidas a nombre de terceros y en la clase 35, clase de la oponente, también ostentan el término

ORIENTAL.../... I más de las diferencias ortográficas y fonéticas, las marcas ORIENTAL EXPRESS /
ORIENTAL TRADING son diferentes desde el plano figurativo".../... En efecto, las marcas ORIENTAL

EXPRESS y ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA ya se encuentran registradas a favor de mi principal, ambas

en la clase 43, según los Registros N" 510405 concedido en fecha 16 de Octubre de 2020, y 513546, concedido

en fecha 09 de Diciembre de 2020, respectivamente .../... La existencia de las marcas >y
tre

a Cristaldc
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Resolución No_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 476D8 FECHA 19 DE AGoSTo DEa}LI,DICTADA PoR
I¿' DIRECCIÓN OEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 95536/2019, SOLICITADO
POR LOS CIPRESES SA.----------

ellas.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la

Que, contesta la expresión de agravios GLORIA ELOISA DOS SANTOS JARA y, entre otros
argumentos, expresa: ""(...) A fin de demostrar las similitudes mencionadas en la resolución debe
considerarse en primer lugar que las marcas que nos ocupan: ORIENTAL TRADING/ ORIENTAL EXzRESS y
LOGOTIPO, como puede verse, la marca de la adversa es extremadamente similar con mi marca,la misma
comparte de hecho la totalidad de las letras que la componen, encontrándose asÍ incursa,.../... La inclusión
de la palabra "EXPRESS" constituye una evidente artimaña, para intentar burlar la prohibición de la Ley.../...
La palabra "EXPRESS" es en este caso una indicación del origen de los productos a ser distinguidos por la
marca aquí solicitada cumpliendo por ello un papel secundario con respecto a ORIENTAL siendo este el
elemento fundamental a ser reivindicado.../... Es importante recordar que las marcas no deben ser cotejadas
de fotma aislada, como menciona la adversa precedentemente, sino en su conjunto.../... Debe tener
presente que a la hora de evaluar una eventual confundibilidad entre dos marcas se debe tener más en
cuenta las semeianzas que las diferencias entre las msimas, siendo aquellas y no éstas son las que causan
confusión.../... Debe así concluirse que los argumentos esgrimidos por el A-quo en la Resolución aquí
impugnada son plenamente correctos, por lo que dicha resolución debe ser confirmada en todas sus
paftes.-----

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentldo, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición
"ORIENTAL TRADING' y la solicitud de registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS y ETIeUETA", se
evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida
Íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "ORIENTAL EXPRESS y ETIeUETA,,es
casi idéntica a la base de rechazo "ORIENTAL TRADING", diferenciándose simplemente la solicitante por el
reemplazo del vocablo TRADING por EXPRESS. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud
gráfica y fonética entre las marcas en pugna:

ORIFNTAI EXPRESS Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ORIFNTAI TRADING (marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es ryruy
similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la mism
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por
clases idénticas---

rcIl5taru
Inte¡ina
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Resolución*"_

POR I¿, CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N" 476D8 FECHA 19 DE AGOSTO DE 202I, DICTADA POR

LA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "ORIENTAL EXPFESS y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N'95536/2019, SOLICITADO

POR LOS CIPRESES SA----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 39. La marca solicitante, "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", solicitada para "Viajes,

cruceros (viajes), información sobre viajes, resen/a de viajes, turismo, franspprte; embalaje y
@Ía§;organizacióndetransporteyviajes,('..),,;v]amarcabasedeoposición,
"ORIENTAL TRADING " se encuentra registrada "Se¡'v¡c¡os de transp
mercancías

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de

la marca registrada GLORIA ELOÍSA DOS SANTOS JARA, como la solicitante LOS CIPRESES S.A., brindan
servicios similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, podrían interpretar que las

mismas se encuentran vinculadas o pertenecen a la misma entidad y caerían en una incuestionable
confusión.-

Que, ahondando aún más en el análisis, 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 marcaestáenel
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de

coexistencias, no es la única."t Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más

habitual en los casos de confusión. 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 y cantidad de silabas o radicales o

terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus"
(524), "Bret'n" y "Eretón'(532), "Máxima" y "Maxim's'(537).'2 De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacÍfica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.------------

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no

existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.-

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo

a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca ORIENTAL

EXPRESS Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente ORIENTAL TRADING, con la cual

presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando Ia naturaleza de la cobertura de los

servicios.---

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 6 y 2

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que

confirmar 1a resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las

¡ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,20l7
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ResoluciónN" Ü

POR Iá, CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 476D8 FECHA 19 DE AGOSTO DE 202I, DICTADA POR
[.A, DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA',, CLASE 39, EXPEDIENTE N" 9553ó/2019, SOLICITADO
POR LOS CIPRESES SA..--------

PORTANTO,
IJ. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 476 de fecha 19 de agosto de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS Y
ETIQUETA, clase 39, Acta N' 9553612019, solicitada a nombre de la firma LOS

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

lir¡iciir l{acionll de Prcoirdad Intelrcrual
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 465D8 FECHA 19 DE AGOSTO DEaOLI, DICTADA POR

T.A. DIRECCTÓN OEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DEREGISTRO

DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 95539/2019, SOLICITADO POR LOS

CIPRESES S.A.---------.

Asunción, 3 I i L\)

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

CIPRESES S.A. contra la Resolución N" 465 de fecha 19 de agosto de 2OZI, dictada por la Dirección de

Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RES ULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma LOS

CIPRESES S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 465 de fecha 19 de agosto de 2021,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 05 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, el representante convencional de LOS CIPRESES S.A.

expresó agravios el apelante. En fecha 07 de marzo de 2022,la representante convencional de la firma
oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 2l de marzo de2022 se llamó Autos

para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "() Que se promueve oposición contra la solicitud de

registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS", solicitada para la clase 39 sobre la base del registro de la marca
"ORIENTAL TRADING". clase j9. por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.../...

Que, del cotejo entre ambos srgnos "ORIENTAL EXPRESS" (solicitado) y "ORIENTAL TRADING" Qegistrado)
nos damos cuenta de que existe Vn gran parecido en la denominación y la clase, por lo que existe gran

riesgo de confusión entre ambas marcas.../.- Por tanto, el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos resuelve

declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida.'L

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

la marca de la oponente, ORIENTAL TRADING, según puede ser corroborado por la autoridad en la base de

datos de la Dinapi, no se encuentra registrada en la clase 39, sino en las clases ló, 35, 41 y 42, clases diferentes

a la solicitada.../... No existe en la clase 39 marca alguna que ostente el término ORIENTAL.../... Lo cual

demuestra la distintividad y originalidad de la marca ORIENTALEXPRESS depositada por mi mandante .../...

Mientras una posee al vocablo EXPRESS como elemento restante, la otra tiene como segundo elemento a la

palabra TRADING, las cuales son notoriamente diferentes entre sí, sin ninguna letra en común.../... Otras

marcas, concedidas a nombre de terceros y en )a clase i5, clase de la oponente, también ostentan el término
ORIENTAL.../... l, más de las diferencias ortográficas y fonéticas, las marcas ORIENTAL EXPRESS /
ORIENTAL TRADING son diferenfes desde el plano figurativo".../... En efecto, las marcas ORIENTAL

EXPRESS y ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA ya se encuentran registradas a favor de mi principal, ambas

en la clase 4j, según los Registros N" 510405 concedido en fecha 16 de Octubre de 2O20, y 513546,

en fecha 09 de Diciembre de 2020, respectivamente .../... La existencia de las marcas ORIENT)

ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA, demuestra que mi mandante ya posee un
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 46SDEFECHA 19 DE AGOSTO DE}OLI,DICTADA POR
IA DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA N,ÍARCA "ORIENTAL EXPRESS', CLASE 39, EXPEDIENTE N" 9553912019, SOLICffADO POR LOS
CIPRESES Sá"..-.-....-

ellas.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la

Que, contesta la expresión de agravios GLORIA ELOISA DOS SANTOS JARA y, entre otros
argumentos, expresa: ""(...) A fin de demostrar las similindes mencionadas en la resolución debe
considerarse en primer lugar que las marcas que nos ocupan: ORIENTAL TRADING/ ORIENTAL EXPRESS,
como puede verse, la marca de la adversa es extremadamente similar con mi marca, la misma comparte de
hecho la totalidad de las letras que la componen, encontrándose asÍlhcursa,.../... La inclusión de la palabra
"EXPRESS" consütuye una evidente artimaña, para intentar burlar la prohibición de la Ley.../... La palabra
"EXPRESS" es en este caso una indicación del origen de los productos a ser distinguidos por la marca aquÍ
solicitada cumpliendo por ello un papel secundario con respecto a ORIENTAL siendo este el elemento
fundamental a ser reivindicado.../... Es importante recordar que las marcas no deben ser cotejadas de forma
aislada, como menciona la adversa precedentemente, sino en su conjunto.../... Debe tener presente que a la
hora de evaluar una eventual confundibilidad entre dos marcas se debe tener más en cuenta las semejanzas
que las diferencias entre las msimas, siendo aquellas y no éstas son las que causan confusión.../... Debe así

concluirse que los argumentos esgrimidos por el A-quo en la Resolución aqui impugnada son plenamente
correctos, por lo que dicha resolución debe ser confirmada en todas suspartes.-

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre Ia marca base de la opostción
"ORIENTAL TRADING" y la solicitud de registro de la marca "ORIENTAL EXPRESS", se evidencia que la
parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca
registrada. En ese sentido, tenemos que "ORIENTAL EXPRESS" es casi idéntica a la base de rechazo
"ORIENTAL TRADING", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo del vocablo TRADING
por EXPRESS. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonéüca entre las marcas en

Pugna:

oRIENTAI EXPRESS Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ORIFNTAL TRADING (marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. El nivel de semejanzas es considerablemente elevado, en particular debido a que ambos se hallan
clases idénticas..--

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomencla
internacional, clase 39. La marca solicitante, "ORIENTAL EXPRESS Y ETIQUETA", solicitada para
cruceros (viajes), información sobre viajes, reserva de viajes, turismo, transforfe;

'log. Li
Di¡cc t
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Resolución No-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 465 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2O2I, DISTADA POR

LA DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DEREGISTRO

DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 95539/2019, SOLICITADO POR LOS

CIPRESES S¿.---.-----.

@Ías;organizacióndetransporteyviajes,(...)',:ylamarcabasedeoposición,
"ORIENTAL TRADING " se encuentra registrada "servicios de transp
mercancÍas

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de

la marca registrada GLORIA ELOÍSA DOS SANTOS JARA, como Ia solicitante LOS CIPRESES S.A., brindan
servicios similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, podrían interpretar que las

mismas se encuentran vinculadas o pertenecen a la misma entidad y caerían en una incuestionable

confusión.-

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el

poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.

La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o

servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de

coexistencias, no es la única.d Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica "Es quizás la más

habitual en los casos de confusión. 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 y cantidad de sílabas o radicales o

terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus"

(524), "Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's' (537).4 De ello se colige que es insostenible una

coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.------------

Que, por otro lado, cabe destacar que los signos en pugna son de tipo denominativas, por lo que, al no

existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia.-

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones

dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en elmercado atendiendo

a que poseen suficientes elementos dlferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que

arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En

conclusión, esta dependencia administraüva considera que la solicitud de registro de la marca ORIENTAL

EXPRESS no podrá coexistir con Ia marca oponente ORIENTAL TRADING, con la cual presenta más

semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los servicios.---------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ,)¡tf6]ó3\r 2

inciso f) de la Ley N' l?94198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa

confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las ngsf,qs. t /
Cnstaldt.,

cnct¡l-lnterina

' "DERECHo DE MARCAS"
, "DERECHo DE MARCAS"

- lorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

- Jorge Otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

lirrccion tacl¡¡l de PrepieCrd lntlci:ua'



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.465 DE FECHA 19 DE AGoSTo DEI)LT,DICIADA PoR
I.á. DIRECCIÓN OT ASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "ORIENTAL EXPRESS", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 95539/2019, SOLICITADO POR LOS
CIPRESES SA--.-------
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Art. le

Art.2s DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la ,

clase 39, Acta N' 9553912019, solicitada a nombre
marca "ORIENTAL EXPRESS -,

de la firma LOS CIPRESES

Art.3s NOTIFÍQUESEporCédula.-----

V -T, GOBIERNO r¡sr PARAGUÁI
\*, PARAGUAY I REKUAI

Resolución N"

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 465 de fecha 19 de agosto de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

rog'. r.tauiii;. afucia Cnstaidt,
.Urrcctor,r Gcdr,rl Inrerina_ _.r-,4¡.¡¡lE¡tna
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Resorución.ü|4 6
poR LA cuAL sE REvocA I-A RESoLUcTóN N" zru DE FEcFIA 16 DE DIcIEMBRE DE 2022, DISIADA poR
r-A DrREcclórq pE MARcAs, EN EL r¡tpEDTENTE DE soLIcmLrD DE REGISTRo DE tAMARcADocroR
BERGER DO BRASIL y mQUE',tA", CIA,SE 05, DGEDIENTE No l0/.285l2O2L, A NOMBRE DE DOCTOR
BERGER DO BRA^SIL PROD QI.JM E FARMACEUTTCOS UIDA IVIE

Asunción' 
3 ? ¡,ll.k . jir

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DOCTOR BERGER

DO BRASIL PROD QUIM E EARMACEUTICOS LTDAME. en contra de la Resolución N" Ztqq de fecha 16 de

diciembre de2022, dictada por la Dirección de Marcas, y:-------------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de marzo de 2O23 se presenta el representante convencional de DOCTOR BERGER

DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEUTICOS LIDAME. e interpone Recurso de Apelación en confta de la

Resolución Ns 2144 de fecha 16 de diciembre de2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 14 de agosto de 2023, el representante convencional de DOCTOR BERGER DO BRASIL

PROD QUIM E FARTVÍACEUTICOS UIDA ME. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la

expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023. "--"--

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: Art. 2 Inc. j)... los nombres,

sobrenombres, seudónimos o fotografras que puedan relacionarse con personas uivas, s¡h su
consenümiento, 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.-" -'----------

Que, entre otros argumentos, se agraüa el apelante y manifiesta: "(...) Hemos conversado con el Sr.

/air Dos Santos referente al estado de su marca, y resulta que el mismo, es dueño de la empresa DOCTOR

BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEWICOS LTDA. ME, empresa que registró la marca DOCTOR

BERGER DO BRASIL en Brasil. DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEWICOS LTDA ME es

titular de origen de la marca DOCTOR BERGER DO BRASIL, donde además debemos resaltar que Ia misma

se trata de una persona jurídica. En ese senüdo, en fecha 2l/06/2023 hemos solicitado la TRANSFERENCIA

DE LA SOLICITUD de la marca 21104255 "DOCTOR BERGER DO BRASIL" CLASE 5 a la empresa DOCTOR

BERGER DO BRASIL PROD QUIM E FARMACEWICOS LTDA. ME, para que la marca sea conceüda a

nombre del ürular de origen (...f.---------

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

interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuesüón, esta Dirección

ra Genc¡ll Interina
tGrneml 

dc ?roPiedad lnd'rirri

Naciontl dc Prr¡ieili lrlrli

ser pasado por alto el hecho de que la marca solicitante "DOCTOR
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Resorución.0-L4 6
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUqÓN N' 2144 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DICIADA POR
I.A DIRECCIÓN PB MARCAS, EN EL E)(PEDIENTE DE SOUCMI.JD DE REGTSTRO DE LA }VIARCA DOCTOR
BERGER DO BRA,SIL Y EIIQUEIA" CIASE 05, EXPEDIENTE N. 104285/202I, A NOMBRE DE DOCTOR
BERGER DO BR.&SIL PROD Qt IM E EARI\,IACzuTICOS UIDA ME

actualmente registrada a nombre de DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD QLJIM E EARMACEUTICOS LTDA
ME., en virhrd del escrito presentado en fecha 2l de junio de 2023, en el cual se solicita la tuansferencia de la
solicitud del regisho de marca Ne 21104285, originalmente a nombre de fAIR DOS SANTOS al ütular de
origen DOCTOR BERGER DO BR.&SIL PROD QIJM E EARI{ACEUTICOS LTDA ME. Dicho cambio puede ser
verificado en el sistema informáüco de la Insütución, 1o que invalida la causal de rechazo considerada por el
A-quo en la resolución apelada.-------------

Que, conüene mencionar que la marca "DOCTOR BERGER DO BRASIL' solicitada por DOCTOR
BERGER DO BRASIL PROD QUIM E EARI\,ÍACEUTICOS L:IDA ME., se constituye del nombre comercial, el
cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Tfhrlo II, acerca
del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el ArL 72

dispone: "El nombre comercial podrá estar consütuido por la designación, el nombre del comerciante,la
razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una
determinada acüvidad comercial, y consütuye una propiedad a los efectos de esta le/. Asu vez, el Art.75
exPresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el
comercio. No es necesario el registo del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta
lef .El Aft.76 prescribe acerca del derecho que le asiste al ütular del nombre comercial y dispone: "EI
titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idénüco al
nombre comercial protegtdo, o un signo semejante cuando ello fitese suscepüble de causar confusión o un
riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o seruicios, o pudiera causar al ütular un
daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del presügio del nombre o
de la empresa del ütulaf .

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracteísücas propias, y en üsta a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Inc
j) del Art. 2 y demás concordantes de la Ley N' 1294t98 de Marcas, corresponde revocar la resolución
recurida.

Aft Ig

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD II{DUSTRI,AL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 2144 de fecha 16 de diciembre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2s ORDEIIAR la prosecución de hámites de la solicitud de registro de la marca
'DocroR BERGER Do BRASILYffiQUE'IA', clase 05, Expediente No lo4zgslzozL,
solicitada a nombre de DOCTOR BERGER DO BRASIL PROD euIM E

ArL 3e
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Resorución-.0j_ 4 7
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N. 583 DE FECF{A II DE ABRILDE 2023, DICTADA PoR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "zoNE,,
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 0457U2022, A NOMBRE DE SEARS IP LLC.------

Asunción, g ; l,i1\R'lü15

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SEARS IP LLC
en contra de la Resolución N" 583 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2O23 se presenta el representante convencional de SEARS IP LLC e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 583 de fecha 1l de abril deZOl3,dictadapor
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 01 de agosto de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de agosto de2023, el representante convencional de SEARS IP LLC expresó agravios;
Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de abril
de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2013-1319ó00 Denominación X-ZONE Clase O5 Registro 381541 Titular Jin Taek Km (PY), Comentario: eue
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacÍfica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por que de conformidad al articulo 6p
de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." ------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Qtre, en primer lugar, mi titular
Sear IP LLC más conocido como ZONE IABS fue fundada en 1999 por el Dr. Barry Sears para desarrollar
productos dietéticos basados en su libro número uno en ventas del New York times, The Zone @, que inició
el campo de la nutrición antiinflamatoria. Hoy Zone Labs sigue siendo un líder de la industria en el
desarrollo de productos nutracéuticos innovadores y patentados. La compañÍa se basa en la visión del Dr.
Barry Sears, una autoridad líder en el control dietético de la respuesta hormonal.../... es así que la solicitud
de mi principal y la marca base de antecedente no pueden ser consideradas como similares, puesto que
cubren productos diferentes en el mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos especificos
que no tienen relación alguna con la marca de referencia, por lo que no causaría confusión alguna por parte
del público consumidor.../... este se enfoca directamente en trampas y adhesivos para capturar roedores e
insectos, que no üenen relación alguna con las "vitaminas y suplementos nutricionales", por lo que se trata
esencialmente de productos diferentes y totalmente inconfundibles entre sí(...)':-------------

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

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

corresponde anali
i\ll | ¡

la base de datos
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POR I.A. CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 583 DE FECHA Il DE ABRIL DE
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

Art.le

Art.2e

Art.3e
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Resolución No-
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,2023, DICTADA
DE LA MARCA

POR I.A
"zoNE",

CLASE 05, EXPEDIENTE N" 0457I/2022, A NOMBRE DE SEARS IP LLC.

38I54|delamarca..X.ZoNE',,CIase5anombredeJinTaekKim,vencióel@,
venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo

para poder hacerlo.----

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

agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los

Art. 2s y 6e de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 583 de fecha Il de abril de 2023 dictada por la Dirección

de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ZONE",

clase 05, Expediente N'0457U2022, solicitada a nombre de SEARS IP LLC.

.a-:lE}l"
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Resorución.0+4 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 68I DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DTCTADA

PoR LA DIRECCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "pLC PLA,NETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N'10129/2019,

SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----

3 1 l[AR 2025Asunción.

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Societal S.A. contra
la Resolución Ns 681 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos. yi - - - -- - - - - - --

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de Societal SA. e
interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 681 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de enero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 18 de marzo de2022, el representante convencional de Societal S.A. expresó agravios;

dictándose en fecha 25 demarzo de2022la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de

expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 18 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó

autos para resolver en fecha 1o de febrero de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas

son distintas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacifica,. En primer lugar, se Puede notar que

existe una amplia diferencia en cuanto a extensión de cada marca. Basta pronunciar ambas marcas una

seguida tras otra para apreciar las diferencias ortográficas y fonéticas. Además es de relevancia mencionar
que si bien fonéticamente las marcas en pugna comparten algunas partículas en común no es argumento

suficiente para declararlas confundibles, esta Dirección considera que no existen objeciones para evitar el

registro de la marca solicitada. ...)".---------'

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Absolutamente todas las marcas de

propiedad de mi mandante están compuestas por la palabra PLANET que es la palabra que las agrupa y las

distingue como una familia de marcas de propiedad de mi mandante. Estas marcas de mi representada con

dicho vocablo fueron invocadas como base en esta oposición a fin de acreditar el legÍtimo interés que ésta

posee para proteger a sus marcas.../... Y puede afrrmarse que la palabra PLANETA es la protagónica ya que el

elemento PLC corresponde a las siglas de los elementos restantes, en tanto que CELL es la apócope de la

palabra CELLIJLAR, la cual es la traducción de CELLILAR, vocablo que corresponde a una designación

genérica (...)".' - -' - - - -

oponente, y entre otros argumentos expresa:-jlQue, contesta la expresión el

compuestas no deben ser analizadas

deben ser analizados en sus conjuntos.
por cada elemento que las componen, sino ffi pbi
, Por lo tanto, y siguiendo esta lógica, noden{ic,o"rq

las marcas
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Resorución$+4 I
POR Iá. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 68I DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE lA MARCA "PLC PIANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 10129/2019,
SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.- -- -

"PLC PLANETA CELL" no es pasible de confusión con "PLANET OUTLET", teniendo en cuenta que las
marcas Presentan diferencias no solo en elplano denominativo sino también en el gráfico y CONCEPTLIAL,
pues es sabido que lo que significa OUTLET: OFERTA (...)".--------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visrón en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre Ia solicitud de registro y las marcas oponentes. ------------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "PLC PIANETA CELL Y
ETIQUEIA' (Clase 35) y las oponentes 'PLANET OUTLET (Clase 35), PLANET CHINA OUTLET (Clase 35),
SHOPPING PIANET OUTLET (Clase 35)", cabe resaltar que aunque coincidan en cuanto al significado de
uno de sus elementos, específicamente la palabra "PLANET" en inglés y su traducción al español
"PLANETA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes entre sí. La inclusión de las siglas "PLC" y el término "CELL", constituyen
elementos diferenciadores en la denominación de la marca solicitante. De dichas particularidades
ortográficas se genera una diferencra fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra,
tenemos que la impresión auditiva y visual que generan, no es similar, En el siguiente cotejo se puede
corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.--

PLC PIANETA CELL (solicitada), y

PLANET OUTLET (oponente)
PLANET CHINA OUTLET (oponente)
SHOPPING PLANET OUTLET (oponente)

Que, adicionalmente, esta Direcclón considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. "'Así las cosas, comprendemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, desechando el anállsis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que las
marcas oponentes son denominativas mientras que la solicitada posee una etiqueta di
contiene la imagen de un globo terraqueo más las palabras "PLC" y "Cell" de color bla¡co y eYi'

ambas la palabra "PLANETA" de color rojo, todas con tamaños y tipografÍas diferentfl, denfrq

- 

Ir'. ,r.,I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013. \',:-
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Resorución..0t+4 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA [¿. RESOLUCIÓN N9 68I DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR Tá, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE I-A, MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 10129/2019,

SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.- -. -

color negro. En sÍntesis, la marca sohcitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto
con las marcas oponentes, son diferentes, dlsÍmiles, originales y distintrvas una de la otra, en todos los

planos de comparación. --------

DtREcctóN NActoNAL DE

marca solicitada m¿rrcas oponentes

"denominativas"

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y ensu conjunto,
son disÍmiles, originales y distintivas en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente
coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con
la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. -------------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.Ie

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución Ns 681 de fecha 07 de diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
PLANETA CELL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No rc72912019,

marca "PLC

solicltada a

Dirccción 0er'tral dt ritdarJ industrirl

l)itccció¡'
ad h,lelectu¿l

PLC

a-(F r*_L_

nombre de la firma Abbas Ahmad Nahle.

Art.3e

:)ll1

',y/
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Resolución -'S-i '

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 682D8 FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA

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

REGISTRO DE LA MARCA "pLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CI.ASE 09, EXPEDIENTE N" 10128/2019,

SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE..-.-

Asunción, SilrllAR |ti|
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Societal S.A. contra

la Resolución Ne 682 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos, yi - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de Societal S.A. e

interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 682 de fecha 07 de diciembre de 2020, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de enero de 2O22 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha l8 de marzo de2022, el representante convencional de Societd S.A. expresó agravios;

dictándose en fecha 25 de marzo de 2022la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de

expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 18 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó

autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera "(...) esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas

son distintas una de la otra a los efecto.s de su coexistencia pacífica,. En primer lugar, se Puede notar que

existe una amplia diferencia en cuanto a extensión de cada marca. Basta pronunciar ambas marcas una

seguida tras otra para apreciar las diferencias ortográficas y fonéticas. Además es de relevancia mencionar
que si bien fonéticamente las marcas en pugna comparten algunas partículas en común no es argumento

suficiente para declararlas confundibles, esta Dirección considera que no existen objeciones para evitar el
registro de la marca solicitada. ...)".----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Las afrrmaciones del Inferior
demuestran así un desconocimiento total y acabado de los hechos, los cual hace derivar en una decisión

errada e injusta pues es indudable que mi representada posee una familia de marcas con el vocablo

PLANET del cual PLANETA corresponde a su directa traducción, además de que ambos vocablos son

prácticamente idénticos entre si gráfica, fonética y ortográficamente. Por lo que, al estar constituida la
marca pedida por una palabra prácticamente idéntica a ésta, la cual es PLANETA, hará que los

consumidores piensen que todas ellas proceden de un mismo propietario (...)". --------

expresa: " (...) las marcas

ornecctóH NActoNAL DE

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos
compuestas no deben ser analizadas por cada elemento que las componen,
deben ser analizados en sus conjuntos. Por lo tanto, y siguiendo esta lógica,
"PLC PLANETA CELL" no es pasible de confusión con "PLANET OLITLET"¡'"'

t,;

slno que, Por

\I
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Resolución*.ffi4 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.á, RESOLUCIÓN N9 682 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA OMTCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE lá, MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CIASE 09, EXPEDIENTE N" 10128/2019,
SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.--..

marcas presentan diferencias no solo en el plano denominativo sino también en el gráfico y CONCEPTUAL,
pues es sabido que lo que significa OIJTLET: OFERTA (...)".--------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro y las marcas oponentes. ------------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "PLC PLANETA CELL Y
ETIQUETA" (Clase 09) y las oponentes "PLANET OUTLET (Clase 35), PLANET CHINA OUTLET (Clase 35),
SHOPPING PLANET OUTLET (Clase 35)", cabe resaltar que aunque coincidan en cuanto al significado de
uno de sus elementos, especÍficamente la palabra .PLANET" en inglés y su traducción al español
'PLANETA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su
conjunto, son muy diferentes entre sí. La inclusión de las siglas "PLC" y el término "CELL", constituyen
elementos diferenciadores en la denominación de la marca sollcitante. De dichas particularidades
ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que alpronunciarlas una a continuación de la otra,
tenemos que la impresrón auditiva y visual que generan, no es similar. En el siguiente cotejo se puede
corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.--

PLC PLANETA CELL (solicitada), y

PIáNET OUTLET (oponente)
PL-ANET CHINA OUTLET (oponente)
SHOPPING PTANET OUTLET (oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles. d Así las cosas, comprendemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente
para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
Ia distintividad de una solicitud, es Ia etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que las
marcas oponentes son denominativas mientras que la solicitada posee una etiqueta diferenciadora que
contiene la imagen de un globo terraqueo más las palabras "PLC" y "Cell" de color blanco y en el

0irccción Ge neml..§/opitd ad lndusrri I

ambas la palabra "PLANETA" de color rojo, todas con tamaños y tipografias diferentesr{p
color negro. En sintesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasÍa f al com¿ftrl

li;r :.
ffifusióndeMarcaJ,EditoriaILaLey.Asunción'2013.({§*o*
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Resorución-0-L4 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 682 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEZOaO,DICTADA

PoR I.A. DIRECcIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGTSTRO DE t-A, MARCA "pLC PLANETA CELL Y ETIQUETA" CLASE 09, EXPEDIENTE N' 10128/2019,

SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.----

con las marcas oponentes, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los

planos de comparación. --------

marca solicitada marcas oponentes

"denominativas"

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, observamos

que la marca en trámite de registro "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA" solicita la cobertura para "todos"los

ploduflos comprendidos en la cJase-Q9 (comprende principalmente los aparatos e instrumentos científicos

o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y
salvamento.2), mientras que la oponente "PLANET OUTLET" posee registrada la cobertura de los siguientes

servicios de la clasg35: "servicios de compra, venta y comercialización de productos al detalles tales como
juguetes, herramientas, ropas, artÍculos para la casa, artÍculos deportivos, cosméticos, artículos electrónicos

productos comestibles.-"; ?LANET CHINA OUTLET" para servicios de la clasg3S: "servicios de compra,

venta y comercialización de productos al detalle, tales como juguetes, herramientas, roPas, articulos para la

casa, artículos deportivos, cosméticos, artículos electrónicos, productos comestibles. "; SHOPPING PLANET

OUTLET" registrada en la clase ?5 para: 'servrcios de compra y venta, comercialización de artículos

deportivos, ropas, comestibles, productos de higiene personal, accesorios de bebes, iuguetes, zapatos,

bebidas." De ello se colige que las marcas en pugna no comf'arten la misma clase del nomenclador

internacional, además de que las registradas abarcan servicios mientras que la solicitada abarca productos,

por tanto, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual

coexistencia pacífica entre las mismas.

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el

conocido como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, requisito que no cumple

la marca oponente al no tener regrstrada sus marcas en la clase 35, clase donde se pretende registrar la

marca solicitada. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual

constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoria de productos o

servicios para la que ha sido creada

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos

de considerable o significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto,

son disímiles, originales y distintivas en todos los planos de comparación,

coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia a

la decisión final a la que ha arribado elA-quo, de tener por rechazada la oposi

Prc ((a
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Art.ls

Art.2e DISPONER la prosecución de trámites de
PLANETA CELL Y ETIQUETA", clase 09,

nombre de Ia firma Abbas Ahmad Nahle.

Art. 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

CONFIRMAR la Resolución Ns 682 de fecha 07 de diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

la solicitud de registro de la marca "PLC
Expediente N' 10128/2019, solicitada a

Resorución.0 1 4 I
POR I.A. CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 682 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE}O}O,DICTADA
POR t¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PLC PLANETA CELL Y ETIQUETA", CIÁ,SE 09, EXPEDIENTE N" 10128/2019,
SOLICITADO POR ABBAS AHMAD NAHLE.---.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de Ia solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con caracterÍsticas
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en Pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución
recurrida.

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

RESUELVE

retal

ón N acional dt I rc¡
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Resorución.'-Ll 5 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I.342 DE FECHA }4DEAGOSTO DEaOLI,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE TA MARCA "PERFORMA
PLUS", CLASE 01, EXPEDIENTE N" 1726312020, A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
txDA.-------

Asunción, 31 i,l"l 2l:25

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Mosaic

Fertilizantes Do Brasil Ltda. en contra de la Resolución N' 1.342 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la

Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 02 de agosto de2022 se presenta Ia representante convencional de Mosaic Fertilizantes

Do Brasil Ltda. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nq 1.342 de fecha}4 de agosto

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 07 de agosto de2023, el representante convencional de Mosaic Fertilizantes Do Brasil

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

resolver en fecha 13 de diciembre de 2024. --'---'

CONSIDERANDO:

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

antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente:
2010-102ó711 Denominación PERFORMAX Clase I Registro 395477 Titular Syngenta Participations Ag. (CH)

Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por que de

conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Como se puede observar, la

marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada. Además, ambas marcas

son de FANTASÍA, y ellas son las que mayor distintividad poseen. También, la marca solicitada por mi
mandante se compone de DOS PALABRAS mientras la marca base del rechazo, DE UNA.../... Otro hecho vital
a tener en cuenta en el presente caso es que la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la

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

interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuesüón, corresponde analizar si la marca registrada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No.

395477 de la marca "PERFORMAX", Clase 01 a nombre de Syngenta Participatrons Ag., venció e

de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habi

el plazo para poder hacerlo.---- : --:-----,-:i,--

'i ¡,¡'i'j



DIRECCIÓN NACIONAL DE

# HPROPIEDAD
§¡d INTELECTUAL

PARAGUAY

GOBIERNO nn¡ | PARAGVÁI
PARAGUAY I REKUAIe#

Resorución$a5 0
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I,3 }DEFECHA }4DEAGOSTO DE 202I, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA
PLUS", CLASE OI, EXPEDIENTE N' 1726312020, A NOMBRE DE MOSAIC FERTILTZANTES DO BRASIL
L[DA.-------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicitud de regrstro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el
Art. 2 de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la

prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RE S UE LVE

Art.le REVOCAR la Resolución No 1.342 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"PERFORMA PLUS", clase 0I, Expediente N" 1126312020, solicitada a nombre de

Mosaic Fertilizantes Do Brasil Ltda. -------

ArL 39 NOTIFÍQUESE. ..-.--.--

AIt.2e
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Resorución.0 I 5 1
POR I"A' CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCTÓT.¡ N. 21 DE FECHA 07 DE ENERo DE 2o2o, DIcTADA PoR I.A
OMTCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "BABY Box Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 2278212019, A NOMBFE DE BEHMAK S.A. -.----.-.

Asunción, 3 1 lr{AR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por elrepresentante convencional de BEHMAKS.A.
en contra de la Resolución N' 21 de fecha 07 de enero de 2O2O, dictada por la Drrección de Marcas, yi --------

RE S ULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2020 se presenta la representante convencional de BEHMAK S.A. e
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 21 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por
la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 16 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 1 de dic de 2021, el representante convencional de BEHMAK S.A. expresó agravios; Esta
Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de
diciembre de 202I.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)'...los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." La
denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a
los servicios que desea proteger. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...)".--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta "(...) Que, además, la marca que mi
mandante ha solicitado se trata de una "marca mixta", es decir, que además del elemento nominal está
formado Por un elemento figurativo, el cual le aporta al conjunto capacidad distintiva.../...Hemos podido
demostrar que ha sido imposible ubicar a la denominación solicitada por mi mandante en alguna de las
prohibiciones establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de marcas, por lo que no existe ningún
fundamento de índole legal que impida el registro de la marca solicitada en estos autos. Asimismo, hemos
demostrado que esta Dirección ha concedido varios registros que comparten las mismas características de
la marca que mi mandante ha solicitado, lo que nos lleva a deducir que la concesión de dichos registros se
fundamenta en la clara comprensión de los conceptos esbozados en este escrito y en la aplicación estricta
de las disposiciones de ley de marcas (...)".---------

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

de la Ley N' l294l98,las marcas son signog qye:sr§1.en

se encuentran reguladas en la propia legislacióii:.h
Que, tal como lo expresa elArt. I

productos o servicios. Sin embargo, r

r

eW:;li i: ifi rÍli itii:t'',i
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Resolución10-15 1
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUctóN N" 2I DE FECHA 07 DE ENERo DE 2020, DISTADA PoR L¿.

onpcclÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BABY BOX Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 22782l2Ol9,ANOMBRE DE BEHMAKSA. ---------

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BABY BOX Y ETIQUETA" resulta

descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha

denominación constituye Ia designación usual de los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas

propias de los servicios que se desea amparar.

Que, Ia marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, especÍficamente:

"servicios de comercialización de productos para bebés a través de una plataforma web. Servicios de

importación y exportación de productos para bebés" En ese sentido, la denominación "BABY BOX Y
ETIQUETA", está compuesta por dos términos en inglés "BABY" (bebé) y "BOX" (caja), cuya traducción al

español sería "caja para bebé", claramente el signo solicitado no designa al género o a la especie de los

servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios

que el solicitante plantea cubrir con su solicitud.---

Que, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "BABY BOX Y ETIQUETA" es el

resultado de la combinación de dos vocablos que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal

debe ser analizado.--

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicttud, es la

etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene una tipografÍa especial de

color blanco y amarillo con la imagen de un prendedor de color blanco y un cuadro del mismo tono, todo
esto, dentro de un fondo verde agua, como se puede apreciar a continuación:----------

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podrÍa alejar el carácter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominación y bien podrÍa calificarse a la misma como evocativa, no
encontrándose cumplidos Ios requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

olnecclón NActoNAL DE

Que, ahondando
refiere a la diferencia
divisoria tenue entre

aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: línea

egnos

Cristaldi

TO=*iq n,.ffi.n e t a I I n t e r i n a

ffii'"::tl i: ililÍ :l lt$:: il

:]
.¡,
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los signos evocativos registrables y los descripti
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Resolución..Ol5

PoR LA cuAL sE REvocA L-A. RESoLUctóN N' 2l DE FECHA 07 DE ENERo DE zozo, DICTADA poR LA
OTRECCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "BABY Box Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIEN]E N" 2278212019, A NOMBRE DE BEHMAK S.A. ------...

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puestá que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendÁ en sL)
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios' No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva,'. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categorÍa, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto;'

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un srgno que posee las
características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE L.A. PROPIEDAD INDUSTRTAL

RES UELVE

Art.ls REVOCAR la Resolución N' 2l de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicltud de registro de la marca "BABy

Art.3s

BOX Y ETIQUETA", clase 35, Expediente No a nombre de
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Resorución0 1 5 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 985 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE}Ozz,DISTADA POR

I.A DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLTCTTUD DEREGISTRO
DE LA MARCA "CLIBA y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 8242U2O20, SOLICITADO POR CLIBA SA
(coMpAÑtA DE LIMPTEZA Y BARRTDO AMBTENTAL SOCIEDAD eNÓNnrle)

Asunción, 3 ? il¿1R 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencronal de CLISA-COMPAÑI.A

L-ATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. contra la Resolución Ns 985 de fecha 29 de

setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Lrtigiosos, y; -------"--'

RE S U LTA:

Que, en fecha 25 de octubre de2}22se presenta la representante convencional de CLISA-COMPAÑIA

IATINOAMERICANADE INFRAESTRUCTURAYSERVICIOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la
Resolución Ne 985 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios
Litigiosos.

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, la representante convencional de CLISA-COMPAÑIA

LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 24

de octubre de 2023la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y

se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 05 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó

autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurnda considera "(...) Que, entre la marca solicitada CLIBA Y ETIQUETA y la
marca oponente CLISA, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, son totalmente

diferentes entre sÍ, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya

que son muy marcadas las diferencias ex'stentes entre las mismas. Que, la marca solicitada es un signo

registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, Esta dirección considera que, aunque las

mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente distinguibles. Como así también

mencionar que la solicitada cuenta con una etiqueta muy original y novedosa, por lo que no existen

fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífrca

entre las mismas no sea posible(...)".----'

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (...) Confiamos en la apreciación no
solo jurídica, sino lógica y razonable de la Sra. Directora que podrá notar que lo mencionado por su inferior
es absolutamente irracional, las marcas opuestas son sltmamente idénticas y extremadamente confundibles
desde todo punto de vista, el solicitante solo atinó a reemplazar una letra en el vocablo ("8" por "5"),

visualizándose 1as mismas consonantes "CL" y las mismas vocales en cada denominación "1" y "A" incluso
con la misma disposición, esto es en el mismo arden de aparición, de modo que comparten la raiz

denominativa, hecho que conducirá inevitablemente a la confusión, ya que la cor§;eeante "B"

agrega novedad, por ende no logra diferenciar suficientemente a las marcas enfrenfáiCáif§$¡
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Resorución..01- 5 2
POR LA CUAL SE REVOCA I..A RESOLUCTÓN NE 985 DE FECHA zgDE SETIEMBRE DE}OLL,DISTADAPOR
TA DIRECCTÓN OEESUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I.A. MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CIASE 35, EXPEDIENTE N' 8242U2O20, SOLICITADO POR CLIBA S-A.
qcoueañn DE LIMrIEzA y BARRTDo AMBTENTAL socrEDAD tNóNrue)

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) No estamos de
acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo estrictamente jurídico
en cuanto afirma que ambas en pugna son absolutamente inconfundibles y, por lo tanto, pueden coexistir
pacífrcamente.../... Que, como podrá apreciar, Señora Directora, la firma CLIBA S.A (COMPAÑU Oe
LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA) es una empresa que se dedica a prestar este
tipo de servicios mediante la utilización de equipamiento e instrumentos altamente específicos, los cuales
son autorizados por las Municipalidades de los distritos en los que la firma opera. Estos servicios nada
tienen que ver con los servicios que la marca oponente presta (...)".

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "CLIBA Y ETIQUETA" y la
marca oponente "CLISA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica
estructura a la registrada y comparten en el mismo orden, cuatro letras de las cinco que conforman la
denominación de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud
fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas es muy simrlar. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética
entre las marcas en pugna.--

CLIBAY ETIQUETA (marca solicitada), y
CLISA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es Ia cobertura que poseen ambas marcas. En este caso, vemos que la
marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes servicios comprendidos en la clase ?§: "...Gestión de
negocios comerciales. Administración comercial. Nombre comercial...", mientras que la marca oponente
que posee el registro en la misma clase del nomenclador internacional de los siguientes seryigigs:
"...Servicios de la clase 35, tales como administración y gestión de negocios comercia1es...". Fácilmente se
colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las
marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos servicios de la clase
§, estarÍan enfocados a los mismos consumidores, razón por la cual las posibilidades de asociación de la
marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más
por sus semejanzas que Por sus diferenctas, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".Funda
en la mayorÍa de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino

É" IüJ'\
itiíÉqiórttt',
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poR LA cuAL sE REvocA L-A, RESoLUcIóN Ns 985 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DEaoa¿,DICIADAPoR

Iá. DIREcCIÓN oE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "CLIBA y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 8242u2O20, SOLICTTADO POR CLIBA S.A.

lcOvrañrn DE LIMnIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD e¡ÓNtr¿¿.).-------------

confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el

fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"t. .---'---

eue, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya

que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases

existentes entre las mismas, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de Ia Ley 1294198. el cual

expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asoclación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que Para el registro marcario Io

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos

claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal

que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre

las mismas.

eue, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos $o y 2e

inciso fl1 de la Ley N' lzg4tg} de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa revocar la

Resoluciónapelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

ornecc¡óN NAcToNAL DE

PORTANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RESUELVE

Art.ls

Art.2e

REVOCAR la Resolución Ns 985 de fecha

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
29 de septiembre de 2022 dictada por la

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CLIBA Y ETIQUETA ",

clase 35, Acta N" 82421t2O2O, solicitada a nombre de la firma CLIBA SA (COMPAÑIA

DE LIMPIEZAY BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD 4)teÑflm\-

Art.3e

@

I Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de tndustria y Comercio. Colombia. 2005
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Resorución.0 i 5 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIó¡.1 N" I84I DE FECHA u DE ocruBRE DE 2022, DICTADA poR
LA DIRECCTÓN oE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"SULFONITRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 2944712021, SOLICITADAPORGAMATECHNOLOGIES S.A.------

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GAMA
TECHNOLOGIES S.A. en contra de la Resolución N' l84l de fecha ll de octubre de7022, dictada por la
Dirección de Marcas, y: ------------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de GAMA
TECHNOLOGIES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1841 de fecha ll de

octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 24 de marzo de 2O23 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de septiembre de 2023, el representante convencional de GAMA TECHNOLOGIES

S,A.. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la

siguiente prohibición: "Art. 2 inc. e)...los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio Para
calificar o describir alguna característica del producto o seruicio. La denominación se considera descriptiva
y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. SULFONITRO es una solución
de Nitrógeno, Potasio, y Azufre hidrosoluble de acción foliar edáfico, con base en Nitrógeno, Potasio y

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Que, los servicios se encuentran
limitados y direccionados a un consumidor específico que, en ningún momento se puede desglasar la

denominación SLILFONITRO, en solución de Nitrógeno, Potasio, y Azufre hidrosoluble de acción foliar
edáfico, con base en Nitrógeno, Potasio y Azufre inorgánicos, como menciona la resolución recurrida.../...En

este caso específico en SULFONITRO, no distingue Ningún "Género, especie, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destino, peso, medida, valor y calidad", entonces no puede ser considerado
genérico. Además no hemos encontrado ninguna definición que describa la denominación SUFONITRO,

como palabra genérica. Más, bien parece que se ha rebuscado y adecuado la definición (...)".----'----

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

interpuesto

Que, tal como Io expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consi

Abg.
Director

Dirt«ión Gt'

Direcció.r li: :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA IA RESOLUCIÓN N' I84I DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SULFONITRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 2944712O2I, SOLICITADA POR GAMATECHNOLOGIES S.A.....-

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SULFOMIRO" resulta descriptiva
o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a caracterÍsticas propias de los
servicios que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, especÍficamente:
"(...)\MP)RTACIÓN, EXP)RTACIÓN, cournctALIZACIÓN y VENTA DE ADyuvANrEs euÍMICos 7ARA
SU USO EN LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILWCULTURA, FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA,
FERTILIZANTE FOLIAR PARA APLICAR A CULTIVOS DL]RANTE PERÍODOS DE ESTRÉ', FERTILIZANTE
FOLIAR PARA APLICAR A CULTIVOS DURANTE PERÍODOS DE RÁPIDO CRECIMIENTO, PUBLICIDAD Y
MARKETING. ADMINISTRACIÓN COMERCTAL(...)" En ese sentido, la denominación "SULFONITRO", se

encuentra conformada por dos elementos "SULFO" (que hace referencia al sulfato, un compuesto de azufre
y oxígeno.) y "NITRO" (que se refiere al nitrógeno o nitrato de potasio) los cuales son de uso frecuente en
nombres de productos o servicios relacionados a la agricultura. De ello se colige que, la palabra
'SULFONITRO" no podrÍa considerarse un "...término de fantasía y evocativo de los componentes o
características del servicio..." como menciona el recurrente en su escrito de expresrón de agravios. Por
consiguiente, la solicitud de autos sí describe los servlcios que pretende identificar, no pudiéndose hablar
asÍ de una marca evocativa o sugestiva

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 tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad disünüva de la presente marca solicitada para su regisüo?, más aún
teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que Ies permitan destacarse de otros competidores comerciales,
acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podrÍa inducir al error sobre el origen o la
calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no
cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a Ia diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca
evocaüva no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descnptiva". Respecto a las

designaciones genéricas, el Dl'. Otamendi expresa: " las designaciones genéricas definen no di.
objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese oó¿:P,.,5¡.Í7:l:

dl'e,CIauh+
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" I84I DE FECHA II DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"SULFONITRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 2944712O2I, SOLICITADAPORGAMATECHNOLOGIES SA------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es

viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR Ia Resolución N' 1841 de fecha ll de octubre de ZO22 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca "SULFONITRO", Clase 35,

Expediente Ne 2944712021, solicitada a nombre de Gama Technologies SA.------------
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Resolución

PoR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1.9ól DE FEcHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA
"CAVEVI", CLASE 41, EXPEDIENTE N' 10765412019, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN COSP DE SANIA
CRUZ.

Asunción, 3 1 III,AR 2025

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por Maria Del Carmen Cosp De Santa Cruz en contra
de la Resolución N' 1.96I de fecha 28 de Diciembre de 2020, dictada por la Direccián de Marcas, y; ------------

RES ULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional
Maria Del Carmen Cosp De Santa Cruz. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No.
1.961 de fecha 28 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 8 de abril del 2o2i fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 08 de junio deZOZT,la representante convencional de Maria Del Carmen Cosp De Santa
Cruz. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 29 de junio de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, Ia mencionada Resolución considera que: "() Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e)'...los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda serttir en el comercio para clasificar o describir alguna característica delproducto'o servicio.,,,
La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a tás servicios que desea
proteger.-En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado ( ..)" -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En el caso que nos ocupa
estamos lejos de encontrarnos con estos supuestos. Analizando así las definiciones de lo que constituye
una marca genérica y una marca descriptiva y los servicios para los cuales he solicitado el registro de la
marca en cuestión, podemos afirmar que la marca solicitada no puede considerars" ,o^á un signo
genérico ni tampoco como un signo descriptivo en relación a los servicios que pretende amparar.../... Lln
hecho relevante para el presente caso es que la marca "CAVEV?', se encontraba registrada a mi nombre
desde el año 1997 baio el Reg. Ne 197882 siendo concedida su primera renovación iajo el Reg. Ne 2996lg
vigente hasta el año 2o17, lo cual es prueba elocuente de que la marca "CAVEVI" posee capacidad
distintiva.../... He podido demostrar que ha sido imposible ubicar la denominación qui he solicitado en
alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de m'arcas, por lo que no
existe ningún fundamento de indole legal que impida el registro de la marca solicitada en autos, teniendo
en cuenta además que la marca ya estuvo registrada a mi nombre y que incluso el registro fue renovado, por
lo que es una marca sobre la cual he detentado el derecho de titularidad por 2o años y que cyrfáy
presentación simplemente pretendo recuperar la titularidad de ta marca ya que no fue posible
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Resolución0-.,{.5

PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I.9óI DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEaOzO, DICTADA

PoR LA DIRECcIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"CAVEVI", CLASE 4I, EXPEDIENTE N' 107654/2019, A NOMBRE DE MARI.A DEL CARMEN COSP DE SANTA

CRUZ.------

eue, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N' 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decrr, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

eue, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 41, especÍficamente:

"Seruicios de educación, seruicios de educación religiosa, seruicios de educación y entetenimiento
ofrecidos por una entidad religio.sa. " En ese sentido, la palabra "CAVEVI", es un acrónimo compuesto por las

primeras sílabas de las palabras "CAMINO, VERDAD Y VIDA" que hacen referencia a una cita bíblica

ampliamente conocida dentro del cristianismo. La frase corresponde al capÍtulo 14, versículo 6 del

Evangelio de San Juan, donde jesús responde a Tomás: «Yo soy el Camino, )a Verdad y la Vida. Nadie va al

Padre, sino por mí.»|. La denominación "CAVEVI" es ampliamente utilizada en el ámbito religioso, para

referirse a una catequesis de formación de la iglesia católica, dirigida a preadolescentes, que ya hicieron su

primera comunión, y aguardan llegar a la edad requerida para los cursillos de confirmación2 '. Esta

catequesis nace en el año 1981 a iniciativa de un grupo de laicos del movimiento de Schoenstatt4. En este

contexto, surge la duda sobre la distinción efectiva de la marca solicitada, en relación con su origen y

alcance.----

eue, 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: ¿cuál serÍa la capacidad disünüva de la presente marca solicitada Para su

registro?, más aún teniendo en cuenta que tanto la denomlnación pretendida por la parte solicitante ya

gozan de un reconocimiento significativo, es decir, no se observan elementos innovadores o

diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En

consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos

fundamentales para su registro como marca.------

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la solicitud se

opone igualmente a lo prevrsto en el inc. g) de la Ley N' 1294198: "los signos que constitultan una

reproducción. imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo.

idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público. que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro

fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero,

aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distinüva, cujfui{a
Áedio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"."- --------"----/r:-Ífi-t''&

I https://wrvr.v.vatican.v¿,archivei ESL0506/ PWK. I ITM
: Convivcncia Nacional dc CAVEVI I Movimiento Apostólico de Schocnstatt - Parasuav.
r httns://cavevi¡raraguay.blogspot.com/2009/05ila-histolia-del-bucn-cavcvi-cl-rlcncito.html
a https://rvrvlr'.abc.com.p:¡/edicion-imoresa/locales/nreadolesccntcs-tcndrun-una-eonvivencit-cn- I uqt¡c- i 71127. htnll
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I.961DE FECHA 28 DE DIcIEMBRE DE 2020, DIcTADA
POR LA NMECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"CAVEVI", CLASE 41, EXPEDIENTE N'107654/2019, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN COSP DE SANIA
CRUZ.------

Que, permitir la exclusividad sobre un concepto social y religioso como "CAVEVI" podría resultar en
una apropiación indebida de un término, el cual no debe ser pnvatizado sin una justificación adecuada en
cuanto a distintividad o creatividad en su uso. Además, emplear un término tan común y vinculado a la
religión católica, podrÍa generar confusión en el público, que la asocie exclusivamente con una práctica, y
no con una fuente de servicios comerciales específicos.-------------

Que, adicionalmente, el Dr. forge otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas
engañosas, diciendo: "La Ley de Marcas tiene por fin mediato asegurar la buena fe y la lealtad en el
desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriale.s. Yeste fin último se procura obtenerlo a
través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan
dentro de la economÍa del país (sea esta confusión relaüva a los productos mismo.s o a su procedencia) lo
cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Desülico SRL
v. Institut National des Appelations d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, l4/9fi967).'6 Al
respecto, esta dependencia administrativa considera que Ias prescripciones doctrinarias citadas se aplican
al caso de autos.

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. e) y g) del Art. 2 de la Ley N' l}g4lg} de Marcas,
ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto,
corresponde confirmar la Resolución recurrida

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

RESUELVE

Art.le CONFIRMAR la Resolución N' 1.961 de fecha 28 de diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CAVEVI", Clase 41,

Expediente. N" 10765412019, sohcitada a nombre de Maria Del carmen cosp De
Santa Cruz---------

Art.3e

5'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo perrot, ZotT

NOTIFÍQUESE.
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Resolución N'

POR LA CUAL SE CONFIRMA I..A, RESOLUCIÓN N. 1195 DE FEcHA 08 DE NoVIEMBRE DEIIII,DICTADA
POR I.á, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICTTUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 5437U2O2I, SOLICITADO POR ALI
MOHAMAD AHMAD.---

Asunción, 3 1 l,l¡\il l',i"5

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALI MOHAMAD
AHMAD contra la Resolución N" 1195 de fecha 08 noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y: - -- - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 0l de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALI
MOHAMAD AHMAD e tnterpone recurso de apelacrón contra la Resolución N' tt95 de fecha 0g de
noviembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 0l de junio de 2023, el representante convencional de ALI MOHAMAD AHMAD
expresó agravios. En fecha 30 de enero de 2024,Ia representante convencional de la firma oponente
presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 0I de febrero de2OZ4 se llamó Aulos para
Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Analizada la oposición, MIBOX, (marca solicitada) vs. MI
(marca oponente), resulta que ambas denominaciones son altamente similares, la marca solicitada carece
de elementos distintivos en el plano gramatical, visual y fonético.../... El elemento BOX es de uso común, por
ende, es un término con significado propio y que no aporta novedad a la visión de conjunto, como
asimismo no podrá ser monoPolizado por ningún titular, siendo el elemento principal en la denominación
el término MI, con lo cual llevará sin lugar a dudas a la asociación o confusión entre las mismas.../... La clase
para la cual está destinada la protección de productos de la clase 09 mismo productos de la oponente,
razón por la cual la marca solicitada está íntimamente relacionada.../... Mt goza de notoriedad y la firma
oponente corresponde a una compañÍa electrónica reconocida mundialmente.../... Es criterio de esta
Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente.'r--

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) "Mi
representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento y desde ya solicita la revocatoria
parcial, por considerarla injusta, ilegal hasta arbitraria por haber considerado sólo las similitudes gramatical
entre la marca en pugna dejando de lado el análisis de conjunto.../... ta doctrina marcaria aconseja que
tratándose de marcas que presentan ciertas similitudes y si están compuestas de otros elementos como lo
es en el presente caso, el análisis de confundibilidad debe realizarse en conjuntos.../... A esto la Señora
Directora podrá apreciar con claridad que la marca de mi representado es totalmente distinta a la registrada
por la firma extranjera, porque facilmente podemos concluir con son disÍmiles.../... por lo breiemente
expuesto,dicteresoluciónrevocandoentodassusparteslareso]uciónN"1t95/2o22

Que, contesta la expresión de agravios XIAOMI
por la adversa no es más que un argumento falaz,

INC. y, entre otros argumentos, expresa: 'Zo a
carente de sustento lógico y jurídico a

i\bg,
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lResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEZOzz, DICTADA

POR I.¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENIE N" 5437U202I, SOLICITADO POR ALI

MOHAMAD AHMAD..--

marcas en análisis en estos son la solicitada MIBOX y la marca oponente MBOX registrada MI. Por tanto,

nada tiene que ver en este análisis el otro registro marcario obtenido por parte de la solicitante MBOX,que

además es una marca que presenta diferencias mucho mayores con resPecto a la oponente, que la ahora

pretendida por la solicitante.../... No puede seguir idéntico ct'iterio las marcas en Pugna MIBOX y MI, no solo

comparten semejante radical, además existen cercanas semejanzas en desinencias, generando una visión

de conjunto y una pronunciación en extremo confundibles.../... La marca solicitada no cuenta con los

requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son novedad y la originalidad.../... La marca de mi
mandante, en la cual el elemento principal es MI con respecto a la cual la marca solicitada en estos autos

guarda una comp)eta identidad.../... El solicitante ha depositado la solicitud de registro de la marca MIBOX

para proteger todos los productos de la clase 09, que incluyen especialmente los equipos audiovisuales y de

tecnología de la información.../... En mérito a lo expuesto, pido al Señor Director dictar resolución

confirmando en todas sus partes la Resolución N" 1195/2022

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

interpuesto

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición "MI" y la

solicitud de registro de la marca "MIBOX", se evidencia que la parte principal de la denominación de la
solicitante se encuentra reproducida Íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que
"MIBOX" es idéntica a la base de rechazo "MI", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión
de la palabra BOX, al ser éste un término de uso común con significado propio, no introduce novedad
alguna. En el siguiente cotejo se puede corroborar Ia similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-

MIBOX
MI

(marca solicitada), y
(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar.-----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 09. La marca solicitante, "MIBOX", solicitada para "TODOS"; y la marca base de

oposición, "MI" se encuentra registrada "Pulseras de identificación codificadas, magnéticas; Alfombrilla
para ratón; Ratón [periferico de computadora]; Impresoras fotográficas; Bolsas de ordenador; Lectores de
tarjetas electrónicas; Teclados de computadora; IJnidades flash USB; Software de aplicación para teléfonos
celulares, descargable; Impresoras de inyección de tinta; Podómetros; Aparatos para controlar el franqueo;
Cajas registradoras; Mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; Máquinas de dictar;
Dispositivo de reconocimiento facial; Fotocopiadoras [fotográficas, e]ectrostáticas, térmicasl; Básculas;

Escala de grasa corporal para uso doméstico; Medidas; Tablones de anuncios electrónicos,'Se1fe st

nteil

teléfono móvil; Titulares de teléfonos celulares; Smartphones con forma de relo¡u[r.{g^

IJirecrora
Dircccién Ccr
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS
REGISTRO DE LA MARCA UMIBOX", CLASE 09,

1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEaO¿¿,DICTADA
LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

EXPEDIENTE N" 5437U2O2I, SOLICITADO POR ALI
MOHAMAD AHMAD.

Aparatos e instrumentos electrónicos de navegación y posicionamiento; Armarios para altavoces;
Receptores de audio y video; Monitores de video portátiles; Auriculares videocámaras; Cámaras
retrovisores (...)."Por Io tanto, la solicitud de registro de la marca MIBOX, al abarcar todos los productos de
la clase 09, incluye especÍficamente los productos registrados por la oponente.-

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo
presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serÍan comercializadas en los mismos lugares,
por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico
que evite esta confusión. ---------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: " La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundible.s. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir'los mismos productos o
servicios. Digo en principio Porque ésta, que es la regla fundamentat o básiia que impide ásta clase de
coexistencias, no es la única."r Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: ,,Es quizás la más
habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos 

"n 
pugnr. Influyen

para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabai o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet,, (522), ,,Llmus,, y ,,Domus,,

(524), 'Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's, (537)."2 De ello se colige que es insostenible una
coexistencia pacÍfica entre la marca solicitada y Ia registrada base de oposición.------------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que Ia solicitud de registro de la marca V¡3OX no
podrá coexistir con la marca base de oposición MI, con la cual presenta más semejanzas que diferencias,
máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los productos.-

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido
que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan ios productos o
servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben cánjugar tres
elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario impoÁrite,,r. En
ese sentido, XIAOMI INC, titular de la marca oponente MI, registrada, es una cámpañía de electrónica china
fundada en 2010 y con sede en Beijing. Que, tenemos asÍ, que Ia marca oponente, es una ma
intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidid y páginav
https://www.mi.com y gozadel carácter de notorio. ---:a:..a=

' 'DERECHo DE MARCAS'- Jorge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017
: "DERECHo DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g. Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017
r Mathely, Paul, "Le droit ftanqaiides signes drstinctives", p. 18, paris, 1984.
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PoR I.A CUAL SE coNFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1195 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE2O22, DICTADA

PoR LA DIREcCIÓN DE ASUNToS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE LA MARCA "MIBOX", CLASE 09, EXPEDIENTE N" 5437I/202I, SOLICITADO POR ALI

MOHAMAD AHMAD.---

eue, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, e1 criteio con que se realiza el

cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio aieno, hacer

valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para

esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante Ia

asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

eue, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge

Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teorÍa de la dilución ha sido creada para

defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste' Si se

permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los

productos (... )'' - - - "- - -

eue, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N' 1294198, dice: "El registro de una marca hecho de acuerdo

conestaley,concedeasutitu]are]derechoa1@ismayaejercerantelosórganos
jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo

concede el
inc.lirectamente a confircíón o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que

figuren, siempre que tengan relación entre ellos."Al respecto, para el registro marcario Io determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión

siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.-'----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los ArtÍculos 6 y 2

inciso f) de Ia Ley N' l2g4lg8 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde

confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' Il95 de fecha 08 noviembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "MIBOX, clase 09, Acta
N" 5437U2021, solicitada a nombre de ALI MOHAMAD AHMAD.---

NOTIFÍQUESE por Cédula.- - - - -

Cristaldc
rli ie neral Interi¡a

de Propiedad IndusrrirlItirrii
rcionai dc Prcpicdad Inrrlccrual

t OTAMENDI, forge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458
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Resolución No

PoR LA CUAL SE CoNFIRMA LA RESOLUCIÓN N. 339 DE FECHA 23 DE MAYO DE2O22, DICTADA POR I..A

DIREcCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "ESTRELA. y ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N" 41509/2020, SOLICITADAMANUFATURADE

BRINQUEDOS ESTREIA S.A.----------

otnecclóH NAcIoNAL DE

VISTO: El recurso
contra la Resolución N'

q&

Asunción, 3

de apelación interpuesto por el representante convencional del MONCLER S.P.A.,

339 de fecha 23 de mayo de 2OZZ, dictada por la Drrección de Asuntos Marcarios

Litigiosos, y;

RESULTA

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MONCLER S.P-A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 339 de fecha 23 de mayo de2022, dictada por

la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

eue, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencra que concedió el recurso

interpuesto

eue, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de MONCLER S'P.A. expresó

agravios; en fecha 20 de enero de2023, el representante convencional de MANUFATURADE BRINQUEDOS

ESTRELA S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 06 de marzo de2023 se llamó

Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

eue, la Resolución recurrida considera "(...) Se ha demostrado en atttos que el solicitante posee

registrada la figura solicitada con la denominación ESTRELA en las clases 15, 16 y 28, siendo la presente

solicitud una extensión en base a los derechos adquiridos de 1os mencionados registros, poseyendo la

misma a su vez mejor derecho de prioridad frente al oponente en base a lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley

1294/96 de Marcas.../... El análisis de marcas se debe realizar en su conjunto y no separando silabas o letras,

de donde resultan claramente diferentes los signos ESTRELA y WIND ROSE DEVICE, S?"ONE ISLAND.../...

por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada

improcedente." - - - - -' -' - -

eue, se agravia la apelante, representante convencional de MONCLER S.P.A. y, entre otros aspectos,

menciona: "(...) S, bien es cierto que en nuestro país existen registros de la marca ESTRELA en las clases 15,

16 y 28, no es menos cierto que no posee registro alguno en la clase 24, a diferencia de las marcas SIONE

ISLAND y DISEÑO y STONE ISLAND, Diseño de Stone Island y círculo, las cuales ya se encuentran

registradas en la CLASE 24, entre otras, en su paÍs de origen y en otros paÍses, conforme fue demostrado en

la estación procesal oportuna.../... Detallaron que las marcas MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS,

SIONE ISLAND y DISEÑO y WIND ROSE deuice only se encuentran registradas en ltalia, su paÍs de origen,

asÍ como en otros paises como ser: Estados Llnidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y
la OMpI.../... A la vista que ellas se componen de un mismo elemento, con casi iguales características.../'.. La

firma solicitante tiene'registrada la marca ESTRELA en las Clases 15, 16 y 28 MÁS No EN LA CLASE 24, en la

cual si se encuentran registradas las marcas base de esta oposición .../... No debe ser olvidado que las marcas

MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS, STONE ISLAND Y DISEÑO y W|ND ROSE device only

de los caracteres de fama y notoriedad.../... Se acoge a Ia amplia protección que le concede el de
loparÍs.../... El inferior no tuvo en cuenta la igualdad de clases existente entre las matrcas en

{nstal«ir
ir¡ teri¡ a
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Resolución N"

POR Iá' CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 339 DE FECHA 23 DE MAYo DEIIII,DIC-IADA PoR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIosoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "ESTRELAYETIQUETA", CI.ASE 24, EXPEDIENTE N'41509/2020, SOLICITADAMANUFATURADE
BRINQUEDOS ESTRELA S.A.----------

tano ruego a la Señora Directora General, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N"
339/2022." -

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MANUFATURA DE BRINeUEDOS
ESTRELA S.A. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Lo expuesto por la adversa es totalmente
incongruente, en tal sentido que )a presente resolución que la misma desconoce que mi mandante posee el
mejor derecho de prioridad basada en el Art. 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... El presente signo constituye
una creación del ingenio de mi mandante, a su vez el presente signo está acompañado de la denominación
ESTRELA que resalta aún más al ser una marca mixta, aumentando las diferencias con las marcas del
oponente que poseen las denominaciones SIONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE.../... La adversa no puede
apropiarse de un signo como la rosa de los vientos, ya que el presente signo es un simbolo que se utiliza
para saber la dirección del viento desde los puentos cardinales, siendo este de uso común y no de caracter
propio de la adversa.../... La denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a la adversa .../...
Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la
Resolución N' 339/2022.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el
consecuente análisis de coexistencia entre los signos "ESTREL-A, Y ETIQUETA' (solicitada en clase 24) y
"STONE ISLANDyWND ROSE DEVICE" (oponente extranjera-clase 25).

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE,
registrada en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y la OMpl entre otros;
no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, mientras que, hasta la fecha, no
ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse
al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni
la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. por tanto
las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el paÍs, se ven totalmente nulas.-------------

Recordemos que el artÍculo 12' de la Ley N. 1294198 expresa: 'La prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la propiedad
Industrial". Slendo asÍ, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del
registro de su marca en el PaÍs. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Teritorialidad, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
paÍs en que ella está regrstrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es Ia solicitante quien cuenta con prroridad para la
protección sobre la denomrnación en pugna.------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por elArt.18 de la Ley de Marcas: "El propietario de una
marca de productos o setvicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantÍas que esta ley le otorga, ry
vez registrada en el país'l respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia
administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener po. .".hrrada la
oposición deducida.

Que, siguiendo con el análisis, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento
denominativo ya que las dlferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que
ESTRELA Y ETIQUETA vs. STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE, por tanto, desechado el
plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimrr si existe o no similitud entre las etiquetap

ihsrs en
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Resolución N' 5S
poR L-A, cuAL sE coNFIRMA L¿, RESoLUcTóN N' 339DE FECHA z3DE MAyo DEzozz,DICTADApoRLA
pmrcctóN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

MARCA "ESTRELAY ETIQUETA", CLASE 24, EXPEDIENTE N' 4t5O9l2O2O, SOLICITADAMANUFATURADE
BRTNQUEDOS ESTRETá, SA.----------

elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podrÍa considerarse idéntica o similar a la
solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: '/os signos idénticos o similares a

una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca" pües, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo
nomenclador (clase 24) no podrÍa ser confundible con la solicitante, por no presentar semejanzas entre
ellos, son absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión. ---------

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o
significativa magnitud, ya que la solicitada incorpora una esfre//a de color aztil y blanco, dentro de un
círculo con fondo rojo y la denominación ESTRELA con tipografía especral mientras que la marca oponente
está centrado en una brújula de cuatro direcciones de color blanco y negro, superponiendose sobre un
doble circulo blanco de IÍneas negras y dentro la denominación STONE ISLAND, y en cuanto al siguiente
logotipo de la marca extranjera, la misma está compuesta de la denominación STONE ISLAND y en el centro
de ambos vocablos se encuentra el diseño de una brújula En síntesis, al comparar ambas marcas en su

conjunto, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra. --------

marca solicitada marca oponente

sroN#mI{D
Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: "Los signos que constituyan una reproducción,

imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o

similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su uso y registro
fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un

aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o

medio por el cual se hubiese hecho conocido d signo". Al respecto, cabe resaltar que la solicitud ESTRELA

Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oponente.-

Que, tal y como lo menciona el solicitante, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. cuenta el

registro marcario de la marca ESTRELA Y ETIQUETA, clase 28, Registro N" 486277; clase 28 Registro N'
416150, clase l5 Registro N" 433854, clase 16 Registro N'433853. En ese sentido, mal podría el oponente alegar

que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencil el
ho

ral-$meia Crisr:rldr¡
trclttrrl I¡¡s¡j¡,
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solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tien
adquirido desde elaño
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Resolución No_

POR I.A CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N" 339 DE FECHA 23 DE MAYO DEaO¿1,DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "ESTREI¿,Y ETIQUETA", CIASE 24, EXPEDIENTE N" 4t5O9l2O2O, SOLICITADAMANUEATURADE
BRINQUEDOS ESTRELA SA.- --- - ---- -

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,
es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo pubhcitario importante".
En ese sentido, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A., es una empresa fabricante de juguetes en
Brasil desde 1937. Se convirtió en la primera empresa de la industria del juguete en recibir este certificado.
ISO 9001 (https://www.estrela.com.br/). Que, tenemos asÍ, que la marca solicltada es una marca
intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección General
no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
registro.----

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es

notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección
se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de ParÍs establece en su art.
6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ------------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado
ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: " El Tribunal de la
Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que
consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el
público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la
intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su

uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca"t-----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del
comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público
consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado.------------

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Direccrón General que la solicitud de

registro "ESTRELA Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de Ia marca extranjera oponente; en

consecuencia, corresponde confi rmar la resolución recurrida. ----- ----- --

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 339 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por Ia Direcclón
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ESTRELA Y
, Acta N' 4L5O912020, clase 24, solicitada Manufatura

NOTIFÍQUESE por cédula.

ción §rnerai

Art.Io

Art.2o

Art.3o

ORDENAR ]

ETIQUETA"

I Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunclón, 190

0ircccióo dicio¡¡l
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Resolución No ', "

POR T.A, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'338 DE FECHA 23DE MAYO DE}O¿},DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 4I5I4I202O, SOLICITADA MANUFATURA DE

BRINQUEDOS ESTRET¿, S.A.----------

Asunción, \R ZUZs

DtREcctóN NActoNAL DE

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional
contra la Resolución N' 338 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Drrección

W

I del MONCLER S.P.A.,

de Asuntos Marcarios
Litigiosos, y;

RE S ULTA

Que, en fecha 30 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de MONCLER S.P.A. e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 338 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue drctada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de MONCLER S.P.A. expresó

agravios; en fecha 20 de enero de2023, el representante convencional de MANUFATURADE BRINQUEDOS

ESTRELA S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 06 de marzo de 2023 se llamó
Autos para Resolver.-----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Se ha demostrado en autos que el solicitante posee
registrada la frgura solicitada con la denominación ESTRELA en las c/ases 15, 16 y 28, siendo la presente

solicitud una extensión en base a los derechos adquiridos de los mencionados registros, poseyendo la

misma a su vez mejor derecho de prioridad frente al oponente en base a lo dispuesto en el ArL 12 de la Ley
1294/98 de Marcas.../,. El análisis de marcas se debe realizar en su conjunto y no separando silabas o letras,

de donde resultan claramente diferentes los signos ESTRELA y WIND ROSE DEVICE, STONE ISLAND.../...

Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada

improcedente." - - - - - - - - --

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MONCLER S.P.A. y, entre otros aspectos,

menciona: "(...) S, bien es cierto que en nuestro pais existen registros de la marca ESTRELA en las clases 15,

16 y 28, no es menos cierto que no posee registro alguno en la clase 25, a diferencia de las marcas STONE

ISLAND Y DISEÑO y STONE ISLAND, Diseño de Stone Island y círculo, las cuales ya se encuentran
registradas en la clase 25, entre otras, en su paÍs de origen y en otros países, conforme fue demostrado en la

estación procesal oportuna.../... Detallaron que las marcas MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS,

STONE ISLAND Y DISEÑO y WIND ROSE device only se encuentran registradas en ltalia, su país de origen,

asi como en otros paÍses como ser:Estados (Jnidos, Brasil, Canadá,IJnión Europea, Benelux, Chile, México y
la OMPI.../... A la vista que ellas se componen de un mismo elemento, con casi iguales caracturtsdcas.../... La

firma solicitante tiene registrada la marca ESTRELA en las Clases 15, 16 y 28 MÁS NO EN LA CLASE 25, en la

cual sÍ se encuentran registradas las marcas base de esta oposición .../... No debe ser olvidado que las marcas

MARCA FIGURATIVA ROSA DE LOS VIENTOS, STONE ISLAND Y D\SEÑO y W\ND ROSE device
de los caracteres de fama y notoriedad.../... Se acoge a la amplia protección que le concede el,

sldcr

París.../... El inferior no tuvo en cuenta la igualdad de clases existente entre las matcas

dad Intelectuai
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Resolución No '

POR LA CUAL SE CONFIRMA Tá, RESOLUCION N" 338 DE FECHA 23DE MAYO DEaO¿a,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA "ESTRELA Y ETIQUETA", CIá.SE 25, EXPEDIENTE N" 41514/2020, SOLICnADA MANUEATURA DE
BRINQUEDOS ESTRELA SA.- - -- -- - ---

tano ruego a la Señora Directora General, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N'
338/2022.

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MANUFATURA DE BRINQUEDOS
ESTRELA S.A. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Lo expuesto por la adversa es totalmente
incongruente, en tal sentido que la presente resolución que la misma desconoce que mi mandante posee el
mejor derecho de prioridad basada en elArt. 12 de la Ley 1294/98 de Marcas.../... El presente signo constituye
una creación del ingenio de mi mandante, a su vez el presente signo está acompañado de la denominación
ESTRELA que resalta aún más al ser una marca mixta, aumentando las diferencias con las marcas del
oponente que poseen las denominaciones STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE.../... La adversa no puede
apropiarse de un signo como la rosa de los vientos, ya que el presente signo es un simbolo que se utiliza
para saber la dirección del viento desde los puentos cardinales, siendo este de uso común y no de caracter
propio de la adversa.../... La denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a la adversa .../...
Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la
Resolución N" 338/2022

Que, corresponde a esta Dtrección resolver sobre la procedencia o no delrecurso interpuesto, con el
consecuente análisis de coextstencia entre los slgnos "ESTRELA Y ETIQUETA (solicitada en clase 25) y
"STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE" (oponente extranjera-clase 25).

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE,
registrada en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Unión Europea, Benelux, Chile, México y la OMPI entre otros;
no es menos clerto que el mismo es un registro concedido en otros países, mientras que, hasta la fecha, no
ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse
al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente Ia existencia nr
la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto
las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en elpaÍs, se ven totalmente nulas.-------------

Recordemos que el artículo 12' de la Ley N" 1294198 expresa: "La prelación en el derecho a obtener el
registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad
Industrial". Siendo asÍ, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtencrón del
registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Teritorialidad, el cual supone que la protección que el propietario trene sobre su marca se circunscribe al
país en que ella está registrada. El que primero solicita el regrstro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prroridad para la
protección sobre la denominación en pugna.------

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por elArt.l8 de la Ley de Marcas: "El propietario de una
marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantias que esta ley le otorga, una
vez resistrada en el oaÍs". resDecto a la territorialidad de los derechos marcarios. esta deoendencia
administrativa concuerda con la decisión final a Ia que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la

oposición deducida.

Que, siguiendo con el análisis, tenemos que en el caso de autos, no se discute el

denominativo ya que las drferenclas en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que
elemento

evidentes:
ESTRELA Y ETIQUETA vs. STONE ISLAND y WIND ROSE DEVICE, por tanto, desechado el

57

plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquet
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA tA, RESOLUCIÓN N'338 DE FECHA 23DE MAYO DEaO¿¿,DICTADAPORLA

DIREcCIÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGIS]RO DE

MARCA "ESTRELA y ETIQUETA", CIASE 25, EXPEDIENTE N" 41514/2020, SOLICITADA MANUFATURA DE

BRTNQUEDOS ESTRELA S.A.----------

elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la

solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "1os signos idénticos o similares a

una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca" pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a Pesar de encontrarse en el mismo

nomenclador (clase 25) no podrÍa ser confundible con la solicitante, por no presentar semejanzas entre

ellos, son absolutamente disÍmiles los elementos figurativos en cuestión. ---------

eue, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o

significativa magnitud, ya que la solicitada incorpora una esfre/1a de color azrtl y blanco, dentro de un

cÍrculo con fondo rojo y la denominación ESTRELA con tipografia especial mientras que la marca oponente

está centrado en una brújula de cuatro direcciones de color blanco y negro, superponiendose sobre un

doble circulo blanco de lÍneas negras y dentro la denominación STONE ISLAND, y en cuanto al siguiente

logotipo de la marca extranjera, la misma está compuesta de la denominación STONE ISLAND y en el centro

de ambos vocablos se encuentra el diseño de una brújula En síntesis, al comparar ambas marcas en su

conjunto, son diferentes, disÍmiles, originales y distintivas una de otra. --------

57

marca solicitada marca oponente

sroN#rnl{D
Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: "Los signos que constituyan una reproducción,

imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo disüntivo, idéntico o

similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean los productos o sen¡icios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro

fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un

aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o

medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". AI respecto, cabe resaltar que la solicitud ESTRELA

Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oPonente.-

eue, tal y como lo menciona el solicitante, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S'A. cuenta el

registro marcario de la marca ESTRELA Y ETIQUETA, clase 28, Registro N' 486277; clase 28 Registro N'

41¿150, clase l5 Registro N'433854, clase 16 Registro N" 433853. En ese sentido, mal podría el oponente alegar

que se verÍa afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada' Senci

solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual, ya tiene
^r^..:*:r^ r^^r^ ^l ^;^ roa/ -------- ---j--------1*

ddo
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Resolución N"j¡+ 

"-, I
POR I..A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.338 DE FECHA 23DE MAYo DE2)22,DICTADAPoRI.á,
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIoSoS, EN EL ExPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
MARCA "ESTREIA Y mQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 4t5L4l2O2O, SOLICITADA MANUFATURA DE
BRINQUEDOS ESTRELA SA.------ --- -

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto,
es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los
productos o servicios que distrngue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar
tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".
En ese sentido, MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A., es una empresa fabricante de juguetes en
Brasil desde 1937. Se convirttó en la primera empresa de la industria del juguete en recibir este certificado.
ISO 9001 (bllpsJ/www.estrela.com.br/). Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca
intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección General
no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
registro.----

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es
notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección
se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art.
6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ------------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado
ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: " El Tribunal de la
Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que
consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el
público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la
intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su
uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca'r-----------

Que, siendo asÍ, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del
comercio Pues Senera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público
consumidor, es decir, constttuye una marca notoria dentro del mercado.------------

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la solicitud de
registro "ESTRELA Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca extranjera oponente; en
consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. ------------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 338 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por Ia Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca
, Acta N' 4l5I4l2O2O, clase 25, solicitada Manufatura_

NOTIFÍQUESE por cédula.

Art.Io

Art.2o

Art.3o

ORDENAR
ETTQUETA"

edad Indulr¡i¡l
edaC I¡teltcturl

I Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190
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Resolución N"_
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá, RESOLUCIÓN N" 1706 Dii TPóUE 20 DE SEMEMBRE DEIOIL,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N" 3632012021, SOLICIADA POR ANA
ELIZABETH GARCI,A VTVEROS.---.- ---

Asunción, 31[,4AR ¿!

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANA
ELIZABETH GARCÍAVMROS, contra la Resolución N'1706 de fecha 20 de septiembre de2Oll,dictada por
la Dirección de Marcas, yi ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2O23 se presenta el representante convencional de ANA ELIZABETH
GARCÍA VIVEROS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1706 de fecha 20 de

septiembre de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3l de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA

VIVEROS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para

resolver en fecha OI de diciembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

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

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan

enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,

o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."
En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Se agravia de sobremanera por
la resolución de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o
designación del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de

sÍmbolos, siglas que la componen.../... ta marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos
por lo cual se realiza la respectiva aclaración de la no reivindicación de tal o cual signo, en el caso que nos

ocupa el signo de "mongan)".../... La palabra JAJOGI,JA, se compone junto con la palabra MARKET y ambas

forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en .su estructura funcional

IAIOGUA MARKET y el signo de aprobación (mongaru) en su interior.../... La unión de elementos que hacen

a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad y novedad frente a otras

marcas.../,. Con la concesión de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 39 se pretende proteger y dar
garantía de calidad a los servicios ofrecidos.../... Por tanto a la Señora Directora Interina de Marcas solicito
oportunamente dictar resolución revocando en todas susparfes la Resolución N' 1706/2022."'

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia

dr Propirdrrl Indurrrial

interpuesto

Iiecció¡ N¿cional dc i;;ü;;;jr,i.i,il: j
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ResoluciónN"

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 1706 DE FECHA 20 DE SEMEMBRE DE}OLL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I..A. MARCA
"JAIOGUA MARKET Y EIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N. 3632A12021, SOLICITADA pOR ANA
ELIZABETI{ GARCTA VTUEROS.... -- -.-

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

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sln embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.
En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca JAJOGUA MARKET" es Ia combinación de dos vocablos
en idioma guaranÍ e inglés, cuya traducción al español de dichas palabras es: "a) "JAJOGUA: vamos a

compraf'y "MARKET: mercado", es decir, hacen referencia a vamos a comprar a un mercado

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "I{OGUAMARKETYETIQUETA"
resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca JAJOGUA MARKET Y ETIeUETA"
pretende obtener cobertura para servicios de la clase 39, que textualmente describe: "seruicios de
transporte; embalaje, almacenaje de mercaderías, delivery, depósito con refrigeración (frigorifico)-
almacenamiento, almacenamiento de mercancias; flete (transporte de mercancías), información sobre
transporte; empaquetado de mercancías; empaquetado de productos" Recordemos que la denominación
solicitada es "JA]OGUA MARKET Y ETIQUETA" o su traducción "vamos a comprar a un mercado", para
cubrir servicios tales como servicios de transoorte: embalaie. almecenaie de merce¡lcría< rlcliverv rb,ná<ifn

De
ello se colige que, la
considerada incursa

solicitud de autos sÍ define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser
en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc.

e) del Rrt. z.

En vista del análisis previo y considerando la denominación solicitada, "JAJOGUA MARKET y
ETIQUETA' no puede ser registrada como marca para los servicios citados precedentemente. Esto se debe a
que "JAJOGUA' -vamos a comprar-, en combinacrón con "MARKET" -mercado-, resulta en una expresión
demasiado descriptiva para los servicios comerciales solicitados. La expresión sugiere directimente
actlvidades de compra y venta, asÍ como servicios relacionados con el comercio, lo que le resta distintividad
y, por lo tanto, constituye un motivo de rechazo. Es decir, la denominación solicitada es, sin lu
absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que_
evocatlva.--

Cnsteftl
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ResoluciónN'_{.Lj

POR I.á, CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N. I7Oó DE FECHA 20 DE SEmEMBRE DEa}IL,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARCA,JAIOGUA MARKET Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 363201202I, SOLICTTADA POR ANA
ELIZABETH GARCÍA VIVEROS- ---.-. --

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una linea
otvtsona rcnue enüe los slgnos evocattvos regrstrables ,v los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación

conformación algún elemento que Ia hará. en meno. o mayor grado. de fantasía. Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios.

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues la misma, contiene la denomrnación jAJOGUA MARKET en letras
imprenta acompañado de color blanco en fondo rojo, en el centro de la denominación principal,
específicamente la letra O se encuentra las figuras de unas manos apoyandose entre sí y el vocablo
MARKET en color amarilllo en ek extremo inferior derecho del srgno pretendido

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos Preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta
que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya
factibilidad no resiste el menor análisis.-----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de Ia
prohibición establecida en el art. 2o inc. e) de la Ley N" lz94l98 de Marcas.

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ArL le CONFIRMAR la Resolución N" 1706 del 20 de septiembre.

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9. Ed.. CABA, Abeledo perrot,2017 - pag.7ó.
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Resolución-'-L- J ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1706 DE FECHA 20 DE SEMEMBRE DEaO¿¿,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'JAJOGUA MARKET y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 3632012021, SOLICITADA POR ANA
ELIZABETH GARC1A VTYEROS--- -.-..-

ArL2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca 'J{OGUA MARKET Y
ETIQUETA", clase 39, Acta N" 36320/202I, solicitada a nombre de ANA ELIZABETH

Art.3s NOTIFÍQUESEporcédula.-----

-- 
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i r ¡itLResoluciónN'_Ll__* .J V
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" I5I2 DE FECHA 06 DE SEmEMBRE DE}}LL,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA
"IAIOGUA MARKET Y ETIQUETA', CLASE 43, EXPEDIENTE N' 3632812021, SOLICIThDA POR ANA
ELIZABETH GARCÍA VIVEROS. --- --..-

Asunción, 3 I

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANA
ELIZABETH GARCÍA VTVEROS, contra la Resolución N' 1512 de fecha 06 de septrembre de 2022, dictada por
la Direccrón de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional deANAELIZABETH
GARCÍA VIVEROS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1706 de fecha 06 de
septiembre de2022, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3l de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de ANA ELIZABETH GARCÍA
VIVEROS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. -------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "( ) habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Se agravia de sobremanera por
la resolución de rechazo de la marca intentada, teniendo en cuenta que la marca es un signo genérico o
designación del servicio, este informe de rechazo no tuvo en cuenta que la marca es un conjunto de
símbolos, siglas que la componen.../... La marca es un todo y muchas marcas pueden tener signos genéricos
por lo cual se realiza la respectiva aclaración de la no reivindicación de tal o cual signo, en el caso que nos
ocuPa el signo de "mongaru".../... La palabra JAJOGUA, se compone junto con la palabra UARKET y ambas
forman la marca en su conjunto con los colores y signos siendo la marca en .su estructura funcional
IAJOGUA MARKET y el signo de aprobación (mongaru) en su interior.../... La unión de elementos que hacen
a la marca pretendida, la invisten de suficiente originalidad, distintividad y novedad frente a otras
marcas.../... Con la concesión de la marca JAJOGUA MARKET en la clase 4j se pretende proteger y dar
garantÍa de calidad a los servicios ofrecidos.../... Por tanto a la Señora Directora Interina de Marcas solicito
oportunamente dictar resolución revocando en todas susparfes la Resolución N' 1512/2022."--------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia

PARAGUAY
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Resolución No ".

POR LA CUAL SE CONFIRMA tá, RESOLUCIÓN N" 1512 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEaOZL,DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'JAJOGUA MARKE-T y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N' 3632812021, SOLICITADA POR ANA
ELIZABETH GARCI,A VN/EROS...- --.. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento

de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el At. I de Ia Ley N' 1294198,1as marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constitulr una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la

misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca JAJOGUA MARKET" es la combinación de dos vocablos

en idioma guaraní e inglés, cuya traducción al español de dichas palabras es: "a) "JAIOGUA: vamos a

compraf'y "MARKET: mercado", es decir, hacen referencia a vamos a comprar a un mercado

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca 'JAIOGUA MARKET Y ETIQUETA"

resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denomlnación
constituye Ia designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas,la cobertura de servicios
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la
solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA"
pretende obtener cobertura para servicios de la clase 43, que textualmente describe: "servicios de bar,

restaurante, cafeterÍa, comidas rápidas y permanentes, (snack-bar), autoservicios, cantinas y provisión de
comida y bebidas" Recordemos que la denominación solicitada es "JAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" o su

traducción "vamos a comprar a un mercado", para cubrir servicios tales como servicios de bar. restaurante.
cafetería. comidas rápidas y permanentes. knack-barl. autoservicios. cantinas y provisión de comida y
bebida. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto,
puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable,
especÍficamente el inc. e) del ert. 2. ------------

En vista del análisis previo y considerando la denominación solicitada, "JAJOGUA MARKET Y
ETIQUETA' no puede ser registrada como marca para los servicios citados precedentemente. Esto se debe a

que "JAJOGUA' -vamos a comprar-, en combinaclón con "MARKET" -mercado-, resulta en una expresión
demasiado descriptiva para los servicios comerciales solicitados. La expresión sugiere directamente
actividades de compra y venta, así como servicios relacionados con el comercio, lo que le resta distintividad
y, por lo tanto, constituye un motivo de rechazo. Es decir, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas,
absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evocativa.--

Que, ahondando aún más en el análisis, el

refiere a la diferencia entre las designaciones
Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE

descriptrvas y las evocativas, diciendo: "!4¡
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POR I.¿, CUAL SE CONFIRMA t.A RESOLUCIÓN N" 1512 DE FECHA 06 DE SEMEMBRE DE}O}L,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'IAJOGUA MARKET Y ETIQUETA" CLASE 43, EXPEDIENTE N. 3632812O2t, SOLICITADA pOR ANA
ELIZABETH GARCI.A VTYEROS.-.. -. ---

evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.»r.------------------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de
una etiqueta que no aporta novedad nr originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición
mencionada en el párrafo anterior, pues la misma, contiene la denominación JAJOGUA MARKET en letras
imprenta acompañado de color blanco en fondo rojo, en el centro de la denominación principal,
especÍficamente la letra O se encuentra las figuras de unas manos apoyandose entre sÍ y el vocablo
MARKET en color amarilllo en ek extremo inferior derecho del signo pretendido

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio,
nos preguntamos cuál serÍa la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta
que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya
factibilidad no resiste el menor análists.-----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibición establecida en el art. 2" inc. e) de la Ley N' \294198 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su
registro en esas condiciones, pot tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ------------

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

RE S UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 1512 del 06 de septiembre de 2022 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la sohcitud de registro de la
ETIQUETA:', clase 43, Acta N 3632812021, solicitada
GARCIA VTYEROS- - - - - - - - -

. Al concederse una marca

¡a[iele¡.] inrc¡ina
c lropirdrd IndusrriaJ
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' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot. 2017 - Pag.l6.
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Art.3e NolrÍquESE por Cédula.-- - - -
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Resolución N"_

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 360 DE FEcHA 30 DE ABRIL DE III4,DIcTADA PoR I.A
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "NUTRI MBARETE (SALUD ANTMAL- SLOGAN) Y ETIQTIETA", CLASE 3I, EXPEDIENTE NO
1015631202I. SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.-----

Asunción, }'lAI( ¿u¿t

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma MARCIO
DA SILVA PESSOA. contra la Resolución N" 360 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y : - - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma MARCIO
DA SILVA PESSOA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' 360 de fecha 30 de abril de
2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha24 de febrero de2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso inte¡puesto.---

Que, en fecha 22 de mayo de 2o24, el representante convencional de MARCIO DA SILVA pESSoA.
expresó agravios el apelante. En fecha 07 de octubre de2024,la representante convencional de la firma
oponente presentó el escrito de contestación de Ios agravios. En fecha 16 de octubre de 2024 se llamó autos
para resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NIJTRI MBARETE (SALUD ANIMAL -

SLOGAN ) Y ETIQUETA y oponente MBARETE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre
las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético;
las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera
distinta.../... Presentan diferencias muy significativas en su conjunto la solicitada es una denominación
compuesta Por un slogan mientras que la oponente es una denominación simple y aunque compartan la
misma denominación MBARETE debemos hacer hincapié que dicha denominación es de uso común.../...por
lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurÍdico marcario vigente, ésta Dirección considera no
hacer lugar a la oposición deducida.u-------------

Que, manifiesta la apelante, GRUPO MBARETE S.A. en su escrito de expresión de agravios, entre
otros argumentos: "(...) "El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación que antecede, no se ha
tomado en cuenta que es evidente la similitud en el plano visual y conceptual, por lo que el solicitante hace
uso y abuso de la marca oponente.../... ta marca solicitada no reúne los requisitos de especialidad ni de
novedad, siendo en definitiva irregistrable de acuerdo a los preceptos de la Ley de Marcas.../... Al realizar el
coteio siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, tenemos que las marcas poseen extremas
semejanzas.../... Poseen la misma estructura gramatical.../... El solicitante reproduce enteramente el primer
elemento de la marca registrada por mi principal, es decir: MBARETE.../... Ambas evocan la misma idea y no
es dable desviar la atención de la plena identidad conceptual existente como pretende hacerlo el A-quo.
Esto sumado a la identidad de clases, que segun la base de datos no existe coexistencia de o
con la marca de mi mandante lo que hace inevitable la confusión entre las marcas para la
Se perjudicará no solo a mi mandante que goza del derecho de exclusividad sobre la m¿
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Resolución N" u' ; ,,.' . 'Í

POR LA CUAL SE REVOCA T¿. RESOLUCIÓN N" 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR I*A

DIREcCIÓN DEASUNToS MARcARIoS LnGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "NUTRI MBARETE (SAIUD ANIMAL- SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31, EXPEDIENTE N'
I015631202L SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.--..-

propio consumidor, especialmente protegido por leyes marcarias.../... La Señora Directora deberá subsanar

el error en el que ha incurrido el A-quo ya que efectivamente existe una conexion comercial directa entre

una y otra marca y con la concesión del registro de la marca se lograrÍa la dilución distintuva de la restigiosa

marca de mi mandante.../... Sirvase por lo tanto la Señora Directora, oportunmamnete dictar resolución

Que, contesta la expresión de agravros MARCIO DA SILVA PESSOA. y, entre otros argumentos,

expresa: "con esta sohcitud solo he ejercido mis derechos de buena fe y sin intención de dañar los intereses

de otras marcas y mucho menos de beneficiarse con ellas, ya que la confusión entre las marcas no solo

traeria ningún beneficio, sino que al contrario perjudicarÍa mis propios intereses.../.... Se puede observar

que no existe similitud entre los logotipos; la tipografía de NIJTRI MBARETE (SALUD ANIMAL'SLOGAN) es

totalmente diferente, considerando que la denominación está distribuida en tre niveles de diferentes

tamaños ; separadas por dos lineas horizontales entre "nutri mbarete" y "salud animal"; en su lado izquierdo
posee como elemento gráfico también la silueta de la cabeza de un toro común con cuernos, en color
blanco.../., Existen sufrcientes discrepancias, como bien lo mencionaba la Directora de D.A.M.L.../... Los

signos distintivos deben ser observados en su conjunto y es precisamente ahi donde mejor se nota las

diferencias, existentes entre las mismas.../... No existe riesgo de confusión, ideológicamente tambien son

distintas.../... En la base de datos existe coexistencia de varios titulares con la denominación mbarete, en la

clase 30 por dar un ejemeplo.../... Es por ello que el hecho de no existir otras marcas con la misma

denominación en la clase 31, no significa que no puedan coexistir cuando se presente la ocasión.../... Con

mucha claridad se observa que la marcas registradas han protegido exclusivamente las sales minerales de

consumo animal; en cambio NLITRI MBARETE a solicitad un gripo de productos totalmente disüntos y en

ningún momento pretende proteger sales minerales por )o que el consumidor no podrá confundirse en

ningún caso.../... Petición: oportunamente y previo los tramites de rigor, dictar resolución y tener por
rechazada la apelaciín planteada por el GRUPO MBARETE S.A.------------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese senüdo, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de la oposición'MBARETE
y MBARETE PROTEINADO" y Ia solicitud de registro de la marca "NUTRI MBARETE (SALUD

ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante
se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "NUTRI

MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA" es casi idéntica a la base de oposición "MBARETE y
MBARETE PROTEINADO", diferencrándose simplemente la sohcitante por el reemplazo la inclg;ie
palabra NUTRI y el slogan SALUD ANIMAL . En el siguiente cotejo se puede corroborar la ?rrq

la

v
fonética entre las marcas en pugna:

NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA (marc
MBARFTE y MBARFTE PROTEINADO (marc¿ regis
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Resolución N"_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA 'NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL- SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 3I, EXPEDIENTE N'
1015631202T, SOLICITADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.--..-

denominación MBARETE es la preponderante en ambas etiquetas, tal y como se puede apreciar en el

siguiente cotejo:

DIRECCION NACIONAL DE

marca solicitada

Art.le

Art.2e

marcas registradas

llnbare[É
S/$ [SJ*i.,frt t,..'fÉ PROTElNADO

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca NUTRI
MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca registrada MBARETE,
con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de
los productos.-----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo s 6 y 2
inciso 0 de la Ley N' IZ94l98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
REVOCAT la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTANTO,
Tá, DIRECTORA GENERAL TN1ERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución N" N' 360 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "NUTRI MBARETE
(SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 31, Acta N:101563/202I, solicitada a
nombre de la firma MARCIO DA SILVA pESSOA.--- -- _l___ _\_-____.

iG-ncral Interina
nrrrl de Prcpicdrd Industrill

al de Ircpiedad lntelcctual

Art3e NoTIFÍeuESEporCédula.-----

MBARETE
S"t.rd An-mf



DIRECCION NACIONAL DE(*\ PRoPIEDAD
\,P INTELECTUAL

PARAGUAY

GOBIERNO opr PARAGUÁI
PARAGUAY I REKUAI

i rd;
i

ResoluciónNo oi , . i.i

POR LA CUAL SE REVOCA I.Á. RESOLUCIÓN N' 360 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICIADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL. SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 3I, EXPEDIENTE N'
1015631202I, SOLICTTADO POR MARCIO DA SILVA PESSOA.----.

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al
pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy
similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la mrsma deviene
irrelevante si consideramos el grado de semejanza de Ia palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en
clases idénticas.--

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador
internacional, clase 31. La marca solicitante, "NUTRI MBARETE (SALUD ANIMAL-SLOGAN) Y ETIQUETA",
solicitada para "germen de trigo para la alimentación animal; harina de linaza para la alimentación animal;
linaza para la alimentación animal; objetos comestibles y masticables para animales; subproductos del
procesamiento de cereales para la alimentación animal; raíces comesübles para la alimentación animal;
tortas de maiz para el ganado; tortas de maíz para el ganado; harinas para animales; levadura para la
alimentación animal; granos para la alimentación animal; alimentos para el ganado;pastos falimentos para
el ganado; fortificantes para la alimentación animal; productos para el engorde de animales; productos para
la cria de animales; salvado para la alimentación animal; productos alimenticios para animales; alimentos
para animales, (...)"; y la marca base de oposición, "MBARETE y MBARETE PROTEINADO " se encuentra
registrada "Producto de la clase 31. exclusivamente sales minerales para el consumo de ganados.» -------------

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de
la marca registrada GRUPO MBARETE S.A, como la solicitante MARCIO DA SILVA PESSOA., brindan
productos similares, atendiendo la extensa gama de productos en la clase de alimentos para animales y
estando el consumidor ante ambos signos, caería en una incuestionable confusión.-----------

Que, en tal sentido, el comprador podrÍa caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo
presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares,
por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Esta situación afectaría Ia competencia leal en el
mercado y perjudicaría tanto a las marcas como a los consumidores.---

Que, ahondando aún más en el análisis, 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 marcaestáenel
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única."tY acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más
habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen
para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longirud y cantidad de sílabas o radicales o
terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "lJmus" y "Domus"
(524), 'Bretón" y "Eretón' (532), "Máxima" y "Maxim's' (537).'2 De ello se coltge que es insostenible una
coexistencia pacÍfica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.------------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas cuentan con la figura

respecto, iste

' "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.
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