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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACION
DE M]MRES DE LA EDUCACIC}H DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN, ==srsssanssnannes

Asuncian, .1 8 ABR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la ORGANIZACION
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN contra la
Resolucion N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; -ooeceeeocomnce

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de la ORGANIZACION
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN ¢ interpone
recursa de apelacion en contra de la Resolucion N* 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dictada por la
Direccion dLi o LT L s S L T TT LT

Que, en fecha 12 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
-int'_'-rlpuesrni...............-,.......-.....--..-.-...-.-.--.....-..-....-.-..-...q-..q. L L L L T T T

Que, en fecha 31 de marza de 2025, el representante convencional de la ORGANIZACION DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN expresd agravios,
Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
03 de aBTIl e 2026, sensssessrasassrravasssmermmnmnsassansssmmresmrmnsnssmsssseserensesesssastaissasssasssssssessssmennrmassnrsrnss

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.. )Que la solicitid de registro de la marca OTEP SN ha
sido presentada para amparar los servicios de fa clase 41, Que habiéndose realtzado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca: Expediente
Denominacion 2021-2101612 Organizacion Otep Auténtica Sindicate Nacional Clase 41 Registro Titular
§35596 Organizacion De Trabajadores De La Educacion Del Paraguay Auténtica - Sindicato Nacional - Otep
Auténtica [PY] Comentario: Que las denominaciones son cast idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los HHiHrmiFrfrlJ"r"i porfo c,lru-
de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, ne ha lugar a lo solicitado” - sresszzararreees

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos; (. )Qu0e,
remitiéndonos a fa argumentacion sefalada nos encontramos que existe otra marca registrada como;
*Organizacion De Trabajadores de la Educacion del Paraguay Auténtica - Sindicato Nactonal - Ofep
Autentica (Py). Al respecto, cabe resaltar que segiin Certificado de Registro de Marca N* 2021-535596 esta
fue concedida en fecha 20 de dictembre de 2021 por Resolucion de Concesion de Marca N® 124045, es decir,
NO SE TUVO NINGUN EMPACHO CON RESPECTO A QUE EN ESE INTERIN DE TIEMPO SE HALLABA
RECONOCIDA Y VIGENTE LA MARCA "Organizacién de Trabajadores de la Educacidn del Paraguay -
Sindicato Nacional Otep-SN", segiin concesion N* 362837 del 24 de mayo de 2012 y vigente hasta el 24 mayo
de 2022, el cual se adjunta a esta presentacion copia, por lo tanto salta la pregunta, aplicando el
fundamento de la presente resolucion objeto de recurso, ;Como fa misma institucion rectora en su
momento no rechazo dicha solicitud, estando la nuestra reconocida y vigente? ../... Que, asimismo, cabe
indicar que el rechazo con la argumentacidn ensayada por el mismo drgano, implica una imparcialidad,
pues juzga y determinada con una vara desbalanceada, que socaba los intereses v dereche
poderdante, al verse sometido a actuaciones desiguales, rechazando la solicitud presenhy
oportunidad. Que, mis alli de lo esgrimido, es preciso analizar y resaltar que los distintivos g
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACION
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN, —+---sssessesa-

ambas nucleaciones difieren diametralmente, pues, por un lado, la nuestra se resume en una sencilla y lisa
sigla de OTEP-S.N., incurso en un rectangulo, como $e IUSra(... ) --««=-++-+=sseeezsrsssssacscmmermsmemmmsnssnsnrsnnns

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

I |1_'erp||u-h‘-“)r o S e BB B 0 0 0 0 0 60

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
cotrio el derecho 8 CONBHEUIE UNG MEITH, orrsorsmnssmasssasssssssnsossnnssnnssensssnnsssssssnnssssnssasssnssiasssssssssmns

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctting come por la Jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asl como del aspecto ideoldgico o conceptual, =-ssssssmm s e ssssasases

Que, en ese sentido, en los aspectos prafico y fonético, entre la marca base de rechazo
“ORGANIZACION OTEP AUTENTICA SINDICATO NACIONAL Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la
marci "OTEP_SN_ Y ETIQUETA”, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en
la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominacion solicitada "OTEP_SN_" es muy parecida a
la marca registrada “ORGANIZACION OTEP AUTENTICA SINDICATO NACIONAL®, como se puede apreciar
A enntiNUECION: == scsssmsrmmscansssnns e e S S L LT T T T T T ———

OTEP_SN_ (solicitada)
ORGANIZACION OTEP AUTENTICA SINDICATO NACIONAL (marca base de rechazo)

Quie, esta similitud denominativa trae aparejado que la pronunciacion de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe SIMIltud FONEtica, == ssssessmmmmimmmimmiei st aansaasanss

Que, esta dependencia administrativa considers que la denominacion solicitada "OTEP_SN_ Y
ETIQUETA", resulta indudablemente similar a li marca base de rechazo, De la contrastacion de las
denominaciones en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud
fonética, tenemons que la impresidn auditiva que generan ambas podria causar confusion en el publico

CONSUMIAOr sessnavssnsnssnsasnsssasssanssassnanns insnsansasass B B S R M R S b L S e b e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 41, En ese sentido, contribuye traer a colacion lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Loy 1294/98, el cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa
marcd, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis relativo a la
cobertura de servicios, vemos que la solicitante *OTEP_SN_ Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios:
Serviclos prestados por personas para el fomento de la educacion y formacion por medio de la
arganizacion y direccion sindical a través de conferencias, congresos, seminarios, debates publicos” de la
clase 41, mientras que la marca base de rechuzo *ORGANIZACION OTEP AUTENTICA SINDICS
NACIONAL® con registro N* 535596 cubre los serviciwos: “organizacion y direccion de ¢
argantzacion ¥ direceion de conferencias; academias  Jeducacion): informacion sobre e
ensenanz organizacion de exposiciones con fines culturales o educativos; organigacion y
congresos! arganizacion vy direccion de foros presenciales educativos; organizacion
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACION
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN, ==-r=s=ssrssrees -

seminarios; organizacion v direccion de talleres de formacion; orientacion profesional [asesoramiento
sobre educacion o formacion [ servicios educativos® comprendidos en la clase 4], —eeecviinnnn.

De la cobertura senalada vemos que las marcas enfrentadas comparten la misma clase del
nomenclador, asi también los servicios amparados por las mismas son muy semejantes, —---coo

Gue, conforme a los datos obrantes en el sistema informitico institucional la marca antecedente
ORGANIZACION OTEP AUTENTICA SINDICATO NACIONAL con Registro N° 535596 no reivindica los
términos genéricos de la denominacién: Organizacion Sindicato Nacional, Por tanto, la exclusividad
otorgada por su registro se extiende a los demds elementos; OTEP AUTENTICA, —seeorrmmmmmnmmimmmmnn,

Que, conviene traer a colacion o sefalado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPIN® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto entre marcas
no son por una situacién de doble identidad sino por la ocurrencta de algin grado de similitud entre los
signos y los productos o servicios, lo que requiere un analisis mis deterudo. En estos casos, l obyecion al
registro de una marca se basard en el prineipio del riesgo de confusién, Bajo este principio se debe
denegar el registro de una marca cuando fos elementos v circunstancias del caso indiguen que, si la marea
fiese usada en el comercio en el Paraguay en relacidn con los productos o servicios especificados, ef uso
probablemente causaria un riesgo de confusion en el sector pertinente de consumidores, A estos efectos
debe entenderse por confusion cualquier suposicidn o percepcion errones por parte de un consumidor
sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el orgen
comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vinculo en realidad no
existe.™ En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintive: lus denominaciones son muy
similares; en cuanto a la cobertura: ambas marcas pretenden amparar servicios muy -.Hrnt-].ullrr- dle la clase
], msvainanonns nt s e o S S SRR A S S AR NN RSN P A RTINS ELL SR ST

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encantramaos que expane el registro anterior
obtenido de la marca OTEP-S.N., bajo el N* 362837 de fechia 24 de mayo de 2012, el cual veneid en fecha 24
de mayo de 2022, Conforme a la base de datos del sistema informatico, ninguna renovacion ha sido
presentada para esta marca, En ese sentido es importante mencionar lo estipulado en la Ley 1294/98;
“Articulo 19.- El registro de una marca tiene validez par diez anios, y podrid ser prorragade indefinidamente
por periodos de igual duracion, siempre que su renovacién se solicite dentro del iltimo afio antes de su
expiracién y que se observen las mismas formalidades que para su registro, El nuevo plizo se computari
desde la fecha del vencimiento del registro anterior, Podrd solicitarse la renovacién dentro de un plazo de
gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el rec -ugn
establecido ademis de la tasa de renovacion corresponadiente,” — s reees e

Que, el mismo cuerpo normativo también dispone: “Articulo 53.- El derecho de propiedad de una
marca se extingue: a) por renuncia del titular; b) por vencimiento del término de vigencia sin que se
renueve el registro; y. ¢) por la declaracion judicial de nulidad o de caducidad por el no uso del registro, -

Que. en base a las consideraciones de hecho y de derecho arniba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo :1I~:F}UM o en los Articulos 6y 2
inciso f) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia .i#hnH'r'
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA

"OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 80933/2023, SOLICITADO POR LA DR{}M]ZACIQN
DE TRhBA{hDDEES DE LA EDUCALICJN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN, ===s=ssss

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucion N* 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024 dictada por la
[-"if‘l'l.‘l'iﬁflllf.‘ T T . TR S

Art. 20 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca “OTEP SN_ Y
ETIQUETA®", clase 41, Acta N* 80933/2023, solicitada a nombre de ORGANIZACION

DE mmuaﬁs DE LA EDUCAEIGN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL
OTEP SN, - 5

Art.38  NOTIFIQUESE. -« eoeoomeenmes e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE”,
CLASE 05, EXPEDIENTE N® §3439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----====-==---

Asuncion, 1 § ABR 7075

VISTO: el recurse de apelacion interpuesto por el representante convencional de SYNGENTA
CROP PROTECTION AG en contra de la Resolucién N* 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la
Direccian de Marcas, o o e e e S s

RESULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de SYNGENTA CROP
PROTECTION AG e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 2132 de fecha 06 de
diciembre de 2023 dictada por la Direccion de Marcas, —— et

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedié el recurso
intemuegtu_ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 08 de marzo de 2024 el representante convencional de SYNGENTA CROP
PROTECTION AG expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama
autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2024, —ems e s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: “(.)Que, habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2022-2216978; Denominacion EQUIVER; Clase 5; Registro 564581; Titular CORPORACION BIOTECNICA
S.A[PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusién entre los consumidores; por lo gue
de conformidad al articulo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" --==-=======s2===-=-

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l representante convencional y manifiesta: (. )la solicirud
de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como
ser en su conformacion, el plano fonético-auditivo, los productos que amparan y todo ello se debe estudiar
atendiendo el hecho de que el estudio debe hacerse dentro de la visién en conjunto gue se tenga de las
marcas en pugna; decantindose con ello que fa resolucion ha surgido de un estudio ligero ../ en lo que
respecta a la conformacion de las denominaciones, la marca antecedente cuenta con una terminacion
completamente diferente de la marca pretendida por mi mandante, puesto que la terminacion “VER" logra
distinguirse de la terminacion “BRE" y al mismo tiempo las raices de las denominaciones no resultan ser
B L g L L o o | e

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

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. 5i bien
comparten elementos en comun ello no necesariamente conlleva a que sean ED]’IFLII"ldlblEE entre
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ------===-==-=

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si MISmos el SIgNO diSHNTIVO, ™ ««ssess st naes

Que, a |os 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 gréfico y
forético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente mi mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
R BTV S e B A o S A A A S AR S e

EQIBRE (solicitada), y
EQUIVER (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razén por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atin en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —----+-s=s-sseeuees

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, la impresion general y los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio “EQ", difieren en la composicion de los
demas elementos, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues,
en su conjunto, son diferentes una de la ofra y dejan una impresion diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusion entre dichas Marcas, — - -=-scsmermm e

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefiala cuanto
sigue: %...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero yla
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los s.rgu_aente;
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con Qo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CL§
posterior ALEOSAN (... ) e ress sttt e e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. -============

Que, la diferente terminacién de las denominaciones genera una impresién grafica distinta. De
dichas diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil: EQIBRE
- EQUIVER. e e e semmsmenaeeneneaes -

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "EQUIVER" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la
clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
veterinario’; mientras que la marca en tramite de registro “EQIBRE" solicita la cobertura para los productos
especificos de la clase 05: “Preparaciones para destruir animales dafiinos; fungicidas, herbicidas,
insecticidas, nematicidas; bioinsecticidas; biofungicidas: bionematicidas; bioherbicidas; agentes de control
biolégico para su uso en agricultura para controlar enfermedades fiingicas y bacterianas, plagas,
nematodos y malas hierbas: preparaciones para repeler animales, pijaros e insectos; productos bioldgicos y
preparados a partir de microorganismos, extractos botinicos y minerales para el biocontrol de plagas y
e T LT

De la cobertura senalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos
destinados destruir y repeler animales dafinos, fungicidas, herbicidas y similares. En ese sentido, esta
Direccién considera importante mencionar que la firma SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ya posee el
registro de la marca EQIBRE, bajo el N® 579159, en la clase 01 para productos relacionados a los solicitados
en el caso en estudio. Extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y
que la presente solicitud constituye el deseo de expandir la proteccién de otra version de una marca que ya
le pertenece hace varios @fins, —---r«=-=sssmsmm s s

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, s e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“EQIBRE", clase 05, Expediente. N° 83439/2022, solicitada a nombre de SYNGENTA
CEOP PRI TBUTIDIN AL et s s S s eSS

Art. 3o NOTIFIQUESE. =---==rsrasssssussnasnssmsnmnnnmnns sl e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX",
CLASE 05, EXPEDIENTE N® 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, #==ss==

Asunciin, 'IIE ARR M

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolucion N* 1078 de fecha 13 de agmtn de 2024, dictada
PUTIH Direccion de Marcas, L bt bbbl

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N® 1078 de
fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Direccion de Marcas, -----=srrsemeermmseencareseemiamn.

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
thtl‘.’ﬂ“!lﬁl’ﬂ""""“"*"'""‘""“""'"'“'“""'"”'"'""""""""" L e e

Que, en fecha 19 de febrero de 2025 la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION expresd agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025, —-+---ssscrrrsmmrmemmeenretc s csncnaicacaananee

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que la solicitud de registro de la marca APATRIX
ha sido presentada para amparar los productas de la clase 5. Que habiéndose realizado fa bisqueds de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca; Expediente
Denominacion 2020-2002884 PATREX Clase § Registro Titular 503030 UPJOHN US | LLC, [US] Comentario;
Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en urni
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,, por lo que de conformidad al artfculo
69 cle la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadog., )" ==« ssmsmssmmssssnmmmms s

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l representante convencional y manifiesta: “¢, ) resolucion
recurrida resulta arbitraria ¢ injusta, considerando que ef rechazo ha sido dictado por el antecedente;
PATREX, ACTA N* 2002884, Reg. N° 503030, clase 05, titular; UPJOHN US | LLC, sin considerar las
diferencias existentes entre ambas. En primer lugar la marca antecedente protege; Exclusivamente un
compuesto para el mratamiento de distunciones de la ereceion; el a-quo ha defado de considerar esta
limitacién impide que la solicitud de registro de mi mandante cause confusién en ef puablico consumidor,
més ain teniendo en cuenta que mi mandante también ha adecuado o cobertura de productos a;
“Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento v mantenimiento de la esofagitls erosiva,
alivio de la acidez gastrica, tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofigicn” con esto, el riesgo de
canfusion se hace aiin menor, A este hecho también debemos agregar que los medicamentos producidos
por une y por otre titular serin preseriptos por profesionales médicos, por lo que el potencial riesgo de
confusion se aminora aun mds, Que, ambas denominaciones, si bien comparten algunas letras en comun,
no existe identidad entre las mismas y se diferencian en los planos: grifico y fonetico(.)". ===

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
interl:lnlest{:l..,..'..,.,,,...,.,,,.,_.,_....“..;............-.......-...--....--.-.....-.-..---.-.-..--.--.--..--.-.-..-.-.-..-.--"--.-.-.-.-.--.--.-..-.-.-.--"-..--.-.--...

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su canjunto, sin artif
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que urmlgff.} visiom i '
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de rnni“fﬂﬁn gritrelad
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, =»++==-

comparten elementos en coman ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria,
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
camunes cuando ne constituyen por sEmismos el SIgNo distiniivg, " -« e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asl como del aspecto ideclogico o conceptual, Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenti las coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
IR s coni s nebiiih ik s st S —————

APATRIX (solicitada), v
PATREX (huse de ri*u._'ll.w.u}

Que, si blen es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del pubhico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
Iipresian I TE L 1 o S —

Que, como es sabido, la proteceion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a
sus elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominative asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -atn en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la mirca anterior, —--------ssueeeeee

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio® que: "Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
Hpicas, [ mpresion general v los principales elementos del signo®, En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas comparten clertos elementos en comin pero difieren en la
compaosicion de los demdas elementos, por ello no necesariamente causarin confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente
tue aleja tada posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas, —-coseem s ————-

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefiala cuanto
stguet ) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el ntimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de la proaunciacion de los
clementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano pdrd que no se
purecan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
comumnes reviste una espectal importanci al comparar marcas fondéticamente, ya que una similitud fonética
estara determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. PoLepemglo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferestes o '

5;_1'% i 0
pronunclacion diterente por lo que son foneticamente diferentes: ::hgm:—ﬁnrqwflqr_'- AENGY _
Iﬂ'lnJ.!i.'l'.‘."lU."."'lLi'.'USﬂN"f--J“a'““'“"'“""“"""“'““'“““'""“'“'“‘“““‘”"'"';":"""'"".‘""."";",.'.‘:3!*' T T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, «=====s

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos silabas: "PATREX"™ por su parte, la marca
solicitada cuenta con siete letras v tres silabas: "APATRIX", De dichas diferencias ortograficas se genera una
fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos que la
impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil: APATRIX - PATREX, ===sssssssssssscssssensssansananss

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "BATREX" registrada para la glase 05 comprende los productos especificos;
*Exclusivamente un compuesto para el tratamiento de disfunciones de la ereceion”, la clase 5 comprende
principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario’, mientras
que la marca en trdmite de registro “"APATRIX" solicita la cobertura para los productos uurur;‘ﬁ'u:m tle 1a
clase 05; “Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento v mantenimiento de la esolagiils
erosiva, alivio de la acidez gistrica, tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofigleo” s--seeeee

De la cobertura sefalada vemos que, aunque las marcas enfrentadas compartan la misma clase del
nomenclador, tanto la presente solicitud como la marca antecedente se encuentran limitadas a productos
especificos y dirigidos a tratar enfermedades y afecciones diferentes del ser humano,

En ese sentido, esta dependencia administrativa eonsidera importante menclonar que existen otras
marcas registradas en la clase 05 con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo
pacificamente. Al respecto, al realizar la biisqueda en la base de datos del sistema informiatico institucional
se verifican los siguientes registros: PATRIOT, Registro N° 540951; IPATROP, Registro N* 489864; PATRIMUL,
Registro N* 463096; extremo que demuestra la coexistencla de denominaciones similares registradas en la
clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccidn no encuentra fundamentos legales que
impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar on registro, = s .

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1078 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la
Direccion de MOPCAS, === r=rmerrreser s s s s s s s T T AR TR R TN R R SRR T TTETE s

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de traimites de la solicitud de registro de la marea
“APATRIX", clase 05, Expediente. N* 54611/2023, solicitada a nombre de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION, < ovenmessnmenanss

ATt39  NOTIFIQUESE, «-seesssesssnssusmemmsnsnensioniainioind
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Resolucién N°

POR LA CUAJ.. SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOPEGO
ADHESIVO CERAI\-'[[CG Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N*® 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO
) 7O VRS - .

Asuncion, ] E .E'.BH 2[}25

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de GRUPO AVITA, S.A.
contra la Resolucion N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, y; -------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO AVITA, S.A.,
e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023,
dictada por la Direccian de Marcas, ==« e s s e e e

Que, en fecha 25 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
ey i i e e et

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 el representante convencional de GRUPO AVITA, S.A. expresd
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresmn de agravios y llama autos para resolver en fecha
30 de May0 A8 2024, —-=ws-xrmreemmrerses e e e et e s rans e s s e e e s s cn e n e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: "(.)Que la solicitud de registro de la marca LOPEGO
ADHESIVO CERAMICO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se
encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 [nc. e) ... los gue consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio., La denominacion se
considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitadof...)" — === -=rrrrmrmmr e e

Que. entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(.. JEn primer lugar, cabe resaltar a
la Seriora Directora que el Director de Marcas ha errado en su criterio de evaluacion sobre la viabilidad de
la marca en cuestion considerando que mi mandante va tiene derecho adquirido en otras jurisdicciones
por la palabra LOPEGO tales como ../.. En segundo lugar, cabe mencionar que la marca de mi mandante
debe ser analizada en su conjunto: .../.. Como se puede observar, la marca en cuestion posee etiqueta mas
denominacion. El andlisis desde la vision en comjunto constituye una regla general y no se puede
desmembrar artificialmente una o varias denominaciones para buscar alguna prohibicién ../.. Si bien el
término “LOPEGO" hace alusion a pegarfadhesivos, técnicamente se trata de una marca de fantasia, va que
“LOPEGO" no tiene significado real, y al no tener significado, no se puede atribuiirle la caracteristica de
despecriptiva o genérica ../.. mi mandante niega categoricamente que la marca "LOPEGO ADHESIVO
CERAMICO y Etiqueta” sea genérica; por el contrario, "LOPEGO ADHESIVO CERAMICO y Etiqueta” es una
marca evocativa para 1a clase 19(..)" —<rsrsrerrsrerrensinemassiesn e ressnasssseenanssse s s e e s sss ss s sen s e s e ra e e ran
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOPEGO
ADHESIVO CERAMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO
AVTTA, 8., ~==mememms e s -

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la matena que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caricter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y cornentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caracter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “LOPEGO ADHESIVO CERAMICO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los
productos de la glase 19 del nomenclador internacional, especificamente: “Pisos de vinil y spc, materiales
O O D I, —— e R i s e

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LOPEGO ADHESIVO CERAMICO
Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye |a designacion usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que
la denominacién *“LOPEGO ADHESIVO CERAMICO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el
que se designa a los productos de la clase 19 del nomenclador internacional que se pretende amparar con
la presente solicitud.-«-=sseeesssme e e e e e e

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “LOPEGO ADHESIVO CERAMICO Y
ETIQUETA" representa una creacion lingiistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los
elementos visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora, —-----=-=smrrmrmm e

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

Que, la denominacion LOPEGO de la marca solicitada es efectivamente un término de fantasia ya que
no posee un significado intrinseco, es un término que hace alusion a propiedades de los productos que el
solicitante pretende comerclalizar. — = - o mmemm e

Que, respecto a los otros elementos de la denominacién, corresponde determinar si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas
en cl_ase 19 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ADHESIVO y CERAMICO -
CERAMICA: ADHESIVO CERAMICO MAX, Registro N° 505192; Ceramica Itaugua S.A.. Registro N° 606738; M
Ceramica, Registro N° 538728, Cl CERAMICA IRENE, Registro N° 505015; extremo que demuestra la
coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares yenla
misma clase, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de
registro actual pueda proSperar en Fegistro .-« -«es sasmmmm e

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afinnacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus ppafe:
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir com ellas. Estodhag
titular de una marca evocativa deba aceptar. o no pueda impedir, que otras marcas evoque

T :|l|:T:II‘H
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “LOPEGO
ADHESIVO CERAMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO
AVTTA, S.A, -=s=rmremmmnseemens

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominacion LOPEGO en tamano preponderanteen la parte superior en menor tamafo ADHESIVO
CERAMICO y en el extremo derecho se observan figuras con trazos irregulares, aportando este elemento
cierta distintividad a |z marca, = esrerimrssnrermninn s e s e e e e et s e e s e

marca solicitada

lopegos?

Que, como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
bisica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su producto, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de Una mMismMa EMPresa, -----=--s----x-===ss

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N® 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023 dictada por la
Direccion de Marcas, -------——-=--=r=mrsmmm s e s e e e

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *LOPEGO
ADHESIVO CERAMICO Y ETIQUETA", clase 19, Acta N® 100060/2022. solicitada a nombre
AR CRUIBCYAVITA, B v scems summssmmssenssss e st st et i st i s mnin

Art.32  NOTIFIQUESE.-------s--ssesmrasommrseamrmmemeameneeeas

ey dad fnduiatl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKY
SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY
LIMITED. . R R S A S L S

Asuncion, 1 6 ABR 1025

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SHENZHEM
SMOORE TECHNOLOGY LIMITED contra la Resolucion N° 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por
la Direccion de Marcas, ¥, -« e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de SHENZHEN
SMOORE TECHNOLOGY LIMITED e interpone recurso de apelacion en contra de la Resolucidn N°® 368 de
fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Direccion de Marcas. —-«sssessemmmmm et

Que, en fecha 29 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
'interpuestﬂ.‘ ________________________________________________________________________________________________________________________

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de SHENZHEN SMOORE
TECHNOLOGY LIMITED exprest agravios, ratificada en fecha 05 de octubre de 2023, Esta Direccion tiene
por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023, —------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (.. )Que la solicitud de registro de la marca Sky Solo ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado [a existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2019-1998798 SKY Clase 34 Registro Titular 505165 Trailer S.a. [PY] Comentario: Que las
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 62 de a
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Jo solicitado ™ - smsmmmm e e

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...Jse
debe considerar los derechos adquiridos que posee mi mandante sobre la marca solicitada (i) y que el
titular de la marca base de rechazo no presentd opaosicién al registro de la marca de mi mandante (iii) .../ ...
tanto fa mas calificada doctrina como la unanime doctrina sostienen que los elementos de la marca no
deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. En efecto, la marca debe ser considerada en
forma integra, es decir. en este caso concreto: SKY (marca registrada v/ SKY SOLO (marca solicitada) Como
se puede observar la marca de mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada .../... (ii)
DERECHOS ADQUIRIDOS POR MI MANDANTE A mi mandante ya le fue concedida la marca en su pais de
origen. Para mejor referencia, adjuntamos copia del registro chine de la marca .../... Otro indicio que se debe
sumar en el andlisis de este asunto es que el titular de la marca citada como antecedente no ha deducido
e s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
Interpues T, = o s

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para dlstmgmr
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia lefislacién '
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones ~a la hora d
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKY
SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY
BIY (5 <( o R ——. T ———

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos
como el derecho @ CONSTITUIE LM@ MUATCA, ===« s m e e st et

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico 0 conceptual. —=-=-smer s s

Que, en ese sentido, en los aspectos grafico y fonético, entre la marca base de rechazo “SKY™ v la
solicitud de registro de la marca “SKY SOLO", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra
reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominacion solicitada “SKY SOLO" es
muy semejante a la marca registrada "SKY", como se puede apreciar a continuacion: —--------------=-=---------

SKY SOLO (solicitada) J

SKY (marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciacién de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en las marcas es el
término en comun con la solicitada en autos “SKY". Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma
sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud, =« esmssmsm s e

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “SKY SOLO", resulta
indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastacion de las denominaciones en su
conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre si, y que de las semejanzas
ortograficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podria
causar confusion en el piblico CoNSUMIOr, - === mmmm e e

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestion se encuentran en la misma
clase 34. En ese sentido, contribuye hacer mencion de lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el
cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién o de
asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el analisis
relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante “SKY SOLO" pretende cubrir los productos:
cigarrillos electrénicos, vaporizadores bucales para fumadores, articulos de vaporizacién bucal para
fumadores, pitilleras / estuches para cigarrillos / petacas para cigarrillos, puros, boquillas para cigarrillos /
boquillas para cigarros [cigarrillos], tubos de cigarrillo, pipas, sucedineos del tabaco que no sean para uso
médico, cigarrillos que contengan sucedineos del tabaco que no sean para uso médice, dispositivo de
vapeo, cartucho para vapeo de la clase 34 del nomenclador internacional; mientras que la marca base de
rechazo “SKY" cubre Todos los productos de la clase 34, La clase 34 comprende principalmente el tabaco y
los articulos para fumar, asi como ciertos accesorios y recipientes relacionados €on su USO, —--=-=====ssseee

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material; “Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N® 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto

entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algin gr.adﬂ de
similitud entre .’0.1- s:gnas y los prﬂducms o serv JE‘FG.S lo gue reqmere un ané!ms mds deremda -

indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en ref.acr'dn con '!m :
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusion en el segig

illt-f-"l"rrr o de Preghedad Indestifal
Tisiriia Weslanad doBoas® 4% o . &
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SKY
SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N* 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY
1 | =1 i i -, i

consumidores, A estos efectos debe entenderse por confusion cualquier suposicion o percepeion erronea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vinculo en realidad NO eXiste. N = --rcsrrrmssrrenmrnsiisntrsasrnsnnsssatsas s e n s s a s n s s a s da e s s s e m s e s s e

Siguiendo con el andlisis, respecto a los fundamentos alegados por el recurrente, en su escrito de
expresion de agravios manifiesta que adjunta copia del registro chino de la marca SKY SOLO, sin embargo,
el mismo no se encuentra agregado a estos autos. El Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la
prueba: “Incumbira la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de
un precepto juridico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer(...)". en ese sentido, al afirmar la
existencia de tal documento, incumbe al recurrente armmar al expediente administrativo los medios
probatorios de tal afirmacion, —-=-=-ssrmecs s e

De igual manera, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Territorialidad, el cual supone que la proteccion que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al
pais en que ella esta registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el Signo. -=-reerermsamree et e e et e e e e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y analisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SKY SOLO”
no podrd coexistir con la marca base de rechazo "SKY”, con la cual presenta mas semejanzas que
diferencias, maxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. —-«=sssseseses

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N° 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la
Direccion de MarCas, s -ssesssmmssm s e e s

Art, 22 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “SKY SOLO", clase 34,
Acta N* 11817/2022, solicitada a nombre de SHEHZ

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----+----=s=ss==ssmsramsmarannans _;..-..-.' .......... e

, cin Gt rer - Aod ladwarial
T oo cente Naciapa £e | sthd Lseelecinal
. I T
2 hiss

Ly



DIRECCION NACIONAL DE

@l‘RUI’IEDM) % GOBIERNO vi1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

i A R A Y
Resolucidn N® Q l 6 6

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, «-+-

Asuncion, 1 § ABR 2028

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la Resolucion N* 905 de fecha 25 de abril de 2025, dictada

PDr I:a Djrﬂ{:ciﬁn dﬂ' Marcﬂsi ll,,l:.........................................“................u........“..,".+,,...,.,,.....,.,H...., ............

RESULTA:

Que, en fecha 05 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidon N* 905 de
fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Direccion de Marcis, — -« sisessin

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso
jnturpuusfnl............................................................,.,."..""...".....",....,.....,"......,,,,..,

Que, en fecha 23 de junio de 2025 la representante convencional de ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION exprest agravios, Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y
llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025, — - oo

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucidn considera que: “(.)Que la solicitud de registro de Ta marca REMETIL
ha side presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de [a citads marca, se ha constatado Ly existencia en dicha clase de Ta marca; Expediente
202121109235 Denominacion RENTIL Clase § Registro Titular 556167 EUROFARMA PARAGUAY S5.A. [PY]
Comentario; Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencii
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumtdores, por o que de
conformidad al articulo 69 de [a Ley 1294/98 de Marcas. no ha lugar a lo solieitadof.,, )" ceessseseessm

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: “C.)En primer
lugar, que la marca de mi mandante protege de manera especifica; PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE
USO HUMANO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y/O AFECCIONES DEIL SISTEMA
DIGESTIVO Y METABOLISMO, SISTEMA NERVIOSO.. el a-quo ha depado de considerar que esta limitacion
;'mpn'mde gue la solicitud de mi mandatne cause confusion en el Igu.i.‘:u"n‘u consumidor, ademas de fus
diferencias en los planos grifico y fondtico, es decir, fas denominaciones, si bien comparten algunos
elementos, no se escriben igual v por tanto, se pronuncian diferente, a esto sumamos of hecho de que al
tratarse de medicamentos, estos son prescriptos por profesionales mediante receta médica, por lo que el
riesgo de confiision se hace At MENOT(..)", ==«-srremssemiimmminsia e et s st s se s s s enrs e ssees

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
Entemuﬂﬁt‘}rv-------i--------------d--------d-------d---H-d-d-d-I“--d---u-d-d--I--u-d---l-d----------d--u---d----d---r++1---rt ---------------------

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificlales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. 51 bien
comparten elementos en comin ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad margs
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prﬁ?r.
camunes cuando no constittiyven por sf mismos el signe distintivo,” s Fvirraiyesner (8
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, ----

Que, a los efectos de cotejar lius marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctring como por la junisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideologico o conceptual, Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta lus coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
congiderable o significativa magnitud, Se puede perabir a simple vista la diferencia existente entre las
PO Y MR wsn i maort e i s B b A S e e S b i b a i e S i

REMETIL (solicitada), y
RENTIL (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesarinmente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
””I'r”ﬂl“” Vlﬁll.ll "I“r dli't*l‘l.‘rilt'.“'""'"““"“""““"' e e

Que, como es sabido, la protecaion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintive y no a
sus elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe afirmar que la proteccion  otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en comunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elementos tomados de forma ht'!l.i_-l.l";illi,l, razon por la cual esta dE]‘.WIldEI‘IE‘IH
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -ain en la misma clase-
todin vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, —--==s=s===

Que, expresa el Dr, Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
aprreciar la posibilidad de confusion no son deternunantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tpicas, L dmpresion geperal v los principales elementos del signo®, En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio *R* y la desinencia “TIL®, difieren en la
composicion de los demas elementos, por ello no necesariamente causarin confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas, —----«-«seeeemmrmimimniennan

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” sefiala cuanto
spues ) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de fus palabiras o de los caracteres coincidentes, el niimero
det palabras y la estructura de los sigios (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
clementos verbales de Jos signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las silabas
COmunes reviste una especial iImportancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estari determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, los siguientes
signos denonnativos contienen algunas silabas guales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diterente por lo que son fonéticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN Signo
DI A L N AN U, ) v smmmnnmann puns s mweswamsmus et s dxscesics s s s o e A o B

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos silabas: "RENTIL" por su parte, la marca
solicitadi cuenta con siete letras y tres silabas: "REMETIL". De dichas diferencias ortograficas se genera una
fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otras tenemos

TIRELIER M Pedro T rataio de s as dae Gbsrics § ol coipinirrcio, Editorial Mok, B Area [y Drtectori® nigrina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, ----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "RENTIL" registrada para la clage 05 comprende todos los productos de la clase, la
clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
veterinario’; mientras que la marca en tramite de registro “REMETIL" solicita la cobertura para los
productos especificos de la glage 05; “productos farmacéuticos de uso humano para ol tratamiente de
enfermedades v/o atecciones del sistema digestivo y metabolismo, sistema Nerviogo® o,

De la cobertura sefalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos
especificos de la clase 05, En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante menclonar
que la firma ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ya posee el registro de la marca RESMETIL
-denominacion muy semejante a la solicitada en autos-, bajo el N* 581243, en la clase 05 para todos los
productos, con la cual la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacificamente en el mercado,
Este hecho nos permite colegir que la presente solicitud de registro también poded hacerlo, =

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habléndose realizado ol
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Direccidn General considera que es un signo que
posee las caracteristicas necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N* 1294/98 de Mareas, corresponde revocar la Resolucidn recurrida, -

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucitn N* 905 de fecha 25 de abril de 2025 dictada pnrliljlrvu 1on
Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"REMETIL", clase 05, Expediente, N* 104438/2022, solicitada a nombre de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION, - serrssrrizzsvessssvssssszzsasssssssssasss

Art. 30 NOTIFIQUESE. +++r=srrerrsasssiasssnarssnssansas
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1135 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKEY! Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 38745/2022, SOLICITADA POR PATRICIA .ALE]ﬁNDRA BAEZ

Asuncion, 1 ﬁ I-'LElE EDE%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PATRICIA
ALEJANDRA BAEZ VICHINI en contra de la Resolucién N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la
Direccion de Marcas, ¥, —=s=rrmssr e e e e e

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de PATRICIA
ALEJANDRA BAEZ VICHINI e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N° 1135 de fecha
18 de julio de 2023, dictada por la Direccion de Marcas, —----==-=-==sssmmmms o

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
"[nterpuestn_ .........................................................................................................................

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 la representante convencional de PATRICIA ALEJANDRA
BAEZ VICHINI expres6 agravios, Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023, — - mm e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca OKEY! ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de |a citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion 2013-1304363 OKEY RADIO Clase 38 Registro Titular 385512 Ruben Dario Gaona [PY]
Comentario: , por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
Ty I R AR AT A e e S o S I g Y DL D S SR YO

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(...)JAsimismo, otro punto y el mas
importante a tener en cuenta Sr. Director es que la marca mencionada HA EXPIRADO EN FECHA
21/08/2023 sin que a la fecha la misma haya sido renovada. - Por tanto, la marca mencionada para rechazar
el registro de marca OKEY! CLASE 38 no se encuentra registrada ante la DINAPI, siendo asi debera revocar
la resolucién recurrida, y Aprobar la solicitud de registro de la marca OKEY! CLASE 38, EXPEDIENTE N°
2238745 de fecha 17 mayo del 2022(...) ==-sensmmmmmmmme e e s e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interp_ungtn_ e o e S o e

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAPIL, el Registro N° 385512 de la marca "OKEY
RADIO" a nombre de Ruben Dario Gaona vencid el 21 de agosto de 2023, venciendo a su vez el plaza de

expresa claramente el Art. 19 de la Ley N 1294/98 de Marcas que text j:l.‘lén.te Eﬂ:ﬁis.. Pogra

solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriorgs.
sl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1135 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKEY! Y
E'I']QUETA" CLASE 38, EXPEDIENTE N°® 38745/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALE]ANDRJ’L BAEZ

VICHINL — e s —

%

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revacar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "OKEY! Y ETIQUETA", solicitada por PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHIN| —-------

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N® 1135 de fecha 18 de julio de 2023 dictada por la Direccion de Marcas.

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "OKEY! Y
ETIQUETA", clase 38, Acta N® 318745/2022, solicitada a ngmbre de PATRICIA ALEJANDRA BAEZ

Art. 3° NOTIFIQUESE. —----------s-nmssssmnmnsniminnnenns

.,... i
J!thc 'IJfl'H- ....4£

Dspectors [u-n-rul n::nﬂa
£ dusarisl

Meeeron Ge
.:tml

THregeir r"\ 2l J'-?' i &



DIRECCION MACIONAL DE

4 % PROPIEDAD @(:nnmnwum PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY  REKUAI

PARAGUAY
Resolucién N® 0 1 6 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 964 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N* 55971/2018, SOLICITADA POR CATEYE CO., LTD. . =

Asuncion, 1 ﬁ ABR 2026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Cateye Co., Ltd.
contra la Resolucion N® 964 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Direccion de Marcas, y, —----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de Cateye Co.,
Ltd., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 964 de fecha 03 de septiembre de
2019, dictada por la Direccion de Marcas. — -« -msm s

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
APelacion INTEIPUESLD, = sxssnmmemmnm ettt s s s s am s m e anas

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de Cateye Co., Ltd. expresd
agravios. Esta Direccidn tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 de octubre de 2025, —-mmrmmme e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) habiéndose realizado la buisqueda de antecedentes de |a
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “CATEYE", registrada con el nimero
393834 en fecha 13 de marzo de 2014 a favor de D, GROUP IMPORTACION S.A., Comentario: Que ambas
denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripcion,
como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de |a Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...)en razon al Juicio de Nulidad
promovido contra la marca antecedente “CATEYE" y etiqueta, con Registro No. 393.834, la marca base del
rechazo fue declarada NULA, conforme S.D. N* 542 de fecha 19 de septiembre de 2025 dictada por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno. De esta manera el
antecedente en cuestion ya no debe constituirse como un obstaculo para la solicitud de mi comitente,
conforme podemos apreciar con la copia de la 5.D. N°® 542 que acompafio a este escrito(...) -------==--====-===x-x

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpugstu_ R e R

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 393834 de la marca "CATEYE Y
ETIQUETA" a nombre de D, Group Importacién S.a. se encuentra con Estado Administrativo: Cancelada; en
virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 2598037 y que dispuso la inscripcion de la S.D. N° 542 de
fecha 19 de setiembre de 2025 que copiada textualmente en la parte resolutiva dice: HACER LUGAR, con
costas, a la presente demanda de CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO
el

exordio de la presente resolucion, y en consecuencia, ORDENAR la cancglacicn del registro-gedq

il Caiald
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 964 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N*® 55971/2018, SOLICITADA POR CATEYE CO., LTD. —---------------=-----

“CATEYE Y ETIQUETA" que fuera otorgada a favor de la firma demandada D. GROUP IMPORTACION S.A.,
N° 393834, para distinguir los productos de [a clase 09, —=mrmmmr s e

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucién recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del

registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", solicitada por CATEYE CO., LTD. —------ssssmcssmmnmmnnoaneaaaas

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

Art. 1* REVOCAR la Resolucion N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Direccion de
Mar{:as_ —

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca "CATEYE Y
ETIQUETA", clase 09, Acta N® 55971/2018, solicitada a nombre de Cateye Co., Ltd.. —-----cceeeees

Art. 3°

IMiecelin Geseral de Filjpicdad Dedustrbal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SALVEMOS
LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*® 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -------

Asuncion, '13 ABR 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de OSCAR DIESEL
contra la Resolucion N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Direccion de Marcas, y; ---=-======--

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de OSCAR DIESEL, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada
pﬂr]a Dimcci‘jn de Marcasl ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelacion
inte‘rpuestn1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 02 de julio de 2018, el representante convencional de OSCAR DIESEL expresa agravios.
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha 29 de julio
o a4 0 ) LR R RS EE EESS R SSSSE-A

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucian recurrida considera: “(..) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la
citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,
que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 inc. e) .. los que consisten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designacian del producto o servicio de que se trate, o que pueda serviren el
comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.”, . En consecuencia no ha
fugar a lo SOliCitado ™. —=--ssemmmm e e d st g s e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) En primer lugar, es importante
resaltar que mi marca no puede considerarse genérica para la clase solicitada en vista a que el propio
examinador en su informe de fondo menciona una marc registrada que en su denominacién posee la
palabra FAMJ’LMR <t EN este punm cabe mencionar que si la marca C."tada se pue u"e regrstrar es porgue

LA FAMILIA ¥ Enquera sea generica; por ea' contrario, 'SAE.VEM(J’E LA FAMILIA y Etiqueta” es una marca
evocativa para la clase 41: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que
desarrolla su ttUIAr,.., )" —-===s=semem e e e e e e e s n s st e n s s e aas

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpues[gl R ————— —— -~~~

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominacion posee el caracter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y cornentemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la 5n!|::|md de
registro de la marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los
clase 41 del nomenclador internacional, especificamente: *(... JServicios prtwradoﬁ por una ingf
fines de lucro, cuyos miembros se han unito para trabajar colectivamente a favor de la recu -‘&) W
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SALVEMOS
LA FAMILIA'Y ETIQUETA”", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -------

valores de la familia dentro de la sociedad tales como coaching, formacion, educacion, educacion fisica,
educacion religiosa, explotacion de instalaciones deportivas, explotacion de instalaciones recreativas,
explotacion de salas de juegos.informacion sobre educacion, organizacion de bailes, organizacién de
competiciones deportivas, organizacion de concursos [actividades educativas o recreativas|: organizacion
de espéctaculos [servicios de empresarios], organizacion de exposiciones con fines culturales o educativas,
arganizacion de fiestas y recepciones; organizacién y direccion de cologuios,; organizacion y direccion de
conferencias.; organizacion y direccion de congresos(...) ==« ---====== st

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SALVEMOS LA FAMILIA Y
ETIQUETA” resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominacion "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA” no constituye el nombre habitual con el que se
designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional,--=-«---ssss oo

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA"
representa una creacion lingtistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos
visuales, fonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora, —----se-s o e

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segin la busqueda
realizada en el sistema informitico de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: UNA
FAMILIA BAJO DIOS(SLOGAN) - Registro N 555159; Cubriendo mi Familia - Registro N® 607795; Counseling
Instituto para la familia - Registro N° 514982 LAS CARMEN RECETAS DE FAMILIA (SLOGAN) - Registro N°
618951; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a
nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.--------=-=-=---<zzzszeeeseeue

Que adu:lunalmente la marca solicitada cuenta con una etiqueta d|ter+:n-:|adom que contiene la
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1253 DE FECHA EE DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SALVEMOS
LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -------

marca solicitada

O

salvemaos

Familia

R A G o A v

Que, como se ha mencionado, la Resolucién recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso ) de
la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, Eap@ciﬁcacinnes técnicas principales. de su servicio, {:hltginduln a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza basica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios(o productos) que provienen de una misma empresa, -----------=-=---==-----

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Direccion de
I ATICES, memremerr e e mm e om0 et

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 13997/2013, solicitada a nombre
B AR BB e e s i e s g i

Art. 3o NOTIFIQUESE.-----+--=sssssemmmammssen a2
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 49963/2024 A
NOMBRE DE ITAIPU S.RLL, mmrersssesssrassassansensssussssssnsnntssesssnssnnnsansssssanssusansssssssssssonnsenassasssrnnsasnns

Asuncion, § ABR 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ITAIPU S.R.L.
en contra de la Resolucion N* 555 de fecha 11 de junio de 2025, dictada por la Direccldn de Asuntos
Maﬂ:ar.ﬂs Llngl”s[“{. }r: IR A EENEEIEEEIEIETEATTISASEsSEdEEEEAAE SRR TR R R e SR E RS E AR SRR IR AT

RESULTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de ITAIPU SR.L. ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolueidn N* 555 de fecha 11 de junio de 2025, dietada por
la Direcciom du Asuntos Marcarios L'n‘ig“mnsl....................-....-...................“uur-r--:u:rrn."--...--.....-...

Que, en fecha 17 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
|nterpupstn_ R ——————— T T T e TP e ST e R PR PP

Que, en fecha O8 de agosto de 2025 el representante convencional de ITAIPU S,R.L. expresd agravios;
en fecha 07 de octubre de 2025 esta Direceion declard la rebeldia del oponente por no contestar el traslado
de la expresion de agravios, dig por decaido el derecho que dejd de usary Hlamd a Autos para resolver, <.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera que: " Jal analizar las marcas enfrentadas MASTER TECH
GAMER STORE y MASTER PLAY, se observa una semejanza relevante en el plano denominative, ya que
ambas marcas comparten el término *MASTER", elemento que se encuentra al Inieio de cada
denominacién, posicion que refierza su impacto en la pereepeion del consumidor, EILtérmino MASTER es
evocativo y puede sugerir dominio, experiencla o superioridad en un drea determinada, lo que lo convierte
en un elemento de atraceidn dentro de la solicid .4, los tdrminos TECH GAMER STORE y PLAY, no
resultan diferencias suficientes para eliminar por completo el riesgo de confusion, toda vez que ambis
evocan un mismo campo semdntico vineulado al dmbito teenoldgico y de entretenimiento digital. Fl
término *PLAY" alude directamente al juego, mientras que “GAMER" Hene una connotacion similar,
orientada a consumidores aficionados a los videojuegos. Asimismo, STORE remite a un establecimiento
comercial, lo que no constituye un elemento distintivo por si mismo, Que, ademis, el hecho de que ambias
marcas se Inscriben en la misma clage 35(.. )" =meaerirmnrmmasrrrmsrssrerrssssassssissisnsassr s ssesassrsss s rnas s

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ITAIPU SRL. y manifiesta; “(.Jno puede
sostenerse que fa denominacion "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA" carezca de distintividad
tnicamente por compartir el término "MASTER" con una marca previamente registrada, ya que dicho
término es de uso comuin en el mercado y carece, por sf solo, de fuerza distintiva suficiente, La marca en
cuestion incorpora elementos adicionales que oforgan identidad propla y un conjunto marcario
claramente diferenciable tanto en su estructura como en su percepeion, como lo son “TECH GAMER
STORE" , que en su totalidad refieren a un rubro y publico especifico, La valoracion debe hacerse de
manera integral, considerande la impresién general que genera la marca en el consumidor ../..
adentrandonos en el tema que nos incumbe, y utilizando todos los recursos disponibles. principalmente el
sistema informitico que ofrece la Direccion Nacional de Propiedad Industrial "JOAJU", es dab]
que al hacer la busqueda del término MASTER, el mismo arroja el :f;gufe'{r;g_{:ﬁsm'radt:r “Mis de 625
resultados posibles, intenta con datos mds descriptivos”../. La proteccion marearia no predg extgnderse,
monopolizar palabras genéricas o evocativas de uso habitual, como es el caso de "
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A
NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. —+eseecnsasnamusnmsaneanmmnnssammnnensesssnsssssssenmmmsmsesmmmnnnsamssnssssssenssnnssanssnnnannens

afecte injustificadamente la libre competencia y el derecho de los nuevos solicitantes a diferenciarse
mediante combinaciones creativas y distintivas(.., )" ==ssssssssisssssssonsmminssassemsssassseassssmsosasmsasasenssses

Que, la parte oponente no presentd la contestacion del traslado de los agravios, en consecuencia esta
Direccion la declard en rebeldia y tuvo por decaido el derecho que dejd de usar, ----=-ssersemmmsssemnennnnenns

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA (solicitada en
clase 35) y la marca MASTER PLAY Y ETIQUETA (registraca en la clase 35), —sseesseeesmsncrancnnaanes seasasseaas

Que, al Iniclar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra, De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un andlisis desde la Optica de los eventuales

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “MASTER TECH GAMER STORE Y
ETIQUETA", clase 35, con la marca oponente *“MASTER PLAY Y ETIQUETA® registrada en la clase 35, —-----

MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA  (marca solicitada)

MASTER PLAY Y ETIQUETA {marca oponente)

Que, si blen es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesarimente causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, =i,

Que, a 8. 01 de autos se verifica que la parte solicitante no reivindica la exclusividad sobre los
vocablos GAMER STORE, == -cvooviennen.

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comun, siendo que como se sabe
el anilisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta
para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolucion del
presente litigho, y nos permitimos transeribir a continuacion *..En principio, es el conjunto el que debe ser
objeto del anilisis y ne sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)." -« oovmimreicnssiansnnnnnnnns

Que, unalizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *MASTER TECH GAMER STORE *
-atendiendo la no reivindicacion de los vacablos GAMER STORE- y la marca oponente "MASTER PLAY",
por mis que compartan el primer elemento de sus denominaciones no se leen de la misma maner, ¢
se puede notar al cotejur dichus marcas, — i ————-

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS £,
Sgue: Y..) Sin embargo, un signo conformade por una combinacion de e

o o - Direesdrn Genergl Interina
Dheresehis e Muarcus, Josrige Ovamenii, Eebitrial LisinNexi - Abelodic errol ANO! 2004 \ R L'gie::;i.m],i'rr.::;l 8¢ ProWedud fodusirisl
)

Y SR e geiy® acional de Prapiedad il
N i

Loy Ty . S




DIRECCION NACIONAL DE

43 PROPIEDAD Q}Gﬂﬂlﬁﬂﬂﬂnn  PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKUAI

Resolucién H‘_0_1 7 0

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 49963/2024 A
NOMBRE DE ITAIPY S RLL, mcicusnsnsssnosiucsbvesssnsssnssnnisspnoms st sssinmsmsns inissaissises nssiossssssisssossusssissnsns

presentacion fuese distintiva o incluyera al menos un elemento distintive, Una combinacidn o
presentacion que no fuese en su confunto suficientemente distintiva no evitaria la prohibicion de registro,
Queda entendido que, en los casos de marcas conformadas por un conjunto de elementos algunos de fos
cuales no son distintives, el registro de la marca como conjunte no permitiria a su titular oponerse al uso
por terceros de los elementos de esa marca que no fuesen distintivos, siempre que tal uso se realice de
maoda que no cause un riesgo de confusian con fa marea registracda ()" «-==seeeessmmmn.

Las similitudes alegadas por la oposicion y utilizadas como fundamento de la resolucion del A-quo se
basan en que compirten el elemento MASTER, En ese sentido, como es sabido, la proteceion de las marcas
se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma alslada, Por ello cabe
afirmar que la proteccidn otorgada a la marca registrada MASTER PLAY se extiende al uso en conjunto del
signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma
separada, razaon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar
parte de otra marca -atin en la misma clase- toda vez que la marca posterlor posea elementos que la
djferencign du ia Marca anterior, = ss=ssessssrsmmsesrrsssssrsssrsnrrrrenssses L L e T T e L P T A P e

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefifos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismaos el SIgNo diSTNIve, - ssss sorssmmmasmm s

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto, vemos que existen ofras marcas
registradas a nombre de diversos titulares en la clase 35 (clase en la cual se encuentran inscritas las marcas
enfrentadas) que utilizan MASTER como parte de su denominacion, Segin la bisqueda realizada en el
sistema informdtico de la Institucion, también se encuentran registraclas las marcas: MASTER Y ETIQUETA,
Registro No, 613049, a nombre de MASTER CHIPS SAL; MASTER SHOP, Registro No, 611539, a nombre de
FILIPE SUING DA SILVA; SPIN MASTER Y ETIQUETA. Registro No, 546305, a nombre de Spin Master Ltd,
MASTER FLASH, Registro No. 608937, a nombre de FILIPE SUING DA SILVA; PLOT MASTER Y ETIQUETA,
Registro No. 626599, a nombre de PEDRO ALEXANDER DIAZ RIVAS; MASTER-G Y ETIQUETA, Registro No,
596215, a nombre de EMAP S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas
registradas en la clase 35 con dicha denominacién -MASTER- a nombre de diferentes titulares, por ende,
esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda
prnsp{lrar on l’{\giﬁtrn_l‘lll|.++|‘+|ll|++a|-.|, ------ TN NIRRT NPT EEN R T I E T I R E I FFTEEFEEEEETRTLE

En ese sentido, es importante hacer mencion de lo dispuesto en el Articulo 16 de la Ley 1294/98;
“Cuando la marca consista en una etiqueta 1 otro signo compuesto por un conjunto de elementos, fa
proteccion de exclusividad no se extenderd a las elementos contenidos en ella que fuesen de uso comiin o
PBCEEEITG 17 B COTTIEIEIO". m—veumesarinsiansnsmmnnsbmnsnsmnssaihnss st e et e s s e s rm s s Fo S e s e s s e A AT A b S s rm s an s

De igual manera, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art, 32 inciso h) acerca
del Principio de Objetividad: “Las autoridades administrativas deberin actuar sin ninguna diseriminacion
hacia los administrados, tanto en la substanciacién del procedimiento como en las decisiones que adopte,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 49963/2024 A
NOMBRE DR ITATPL BELL, strsnsiiisiiiiinnsmmessnmsssssanorenssannnss etsias saisisasssas masea s siasimneet sases ssrresssmens

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
canfusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencla en ef mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejar prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocido. ™.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etigueta diferenciadora con un fondo de
color azul, estrellas de color blanco del lado tzquierdo y del derecho, dentro del cireulo la denominacién
MASTER TECH en color blanco y en el margen inferior GAMER STORE, la cual en conjunto deja una
Impresion diferente de la eligueta de la oponente y le aporta clerta distintividad, como se |u|udu '.|F'|-|'1_=1._'i.3|'

“n ||| iﬂH““i”i‘h"“'pJ”: R R R S RIS RN RS AR EEE S S SRR R

marca solicitada marca oponente

Master
GAM= Sro/R= p l a LJ

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica
entre las marcas *“MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA®, solicitada en la clase 35, con la marca
oponente "WMASTER PLAY Y E'I"]QUETﬁ' l'l‘HIhHiiliil AP E I P o T A ——

Que, en base a las consideraciones de hecho vy de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
concluslon de e las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre si, originales, por tanto,

corresponde revocar la Resolucion recurrida,sssssssssssmsssmmmmiimmimiiiiiiiiisissssssssssssssses sasesans

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

Art. 1¢ REVOCAR la Resolucion N* 555 de fecha 11 de junio de 2025 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LIHI080E, ~===rssee- e e e

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", clase 5, : N® 49963/2024 a
nombre de ITAIPU S.R.L.crereersnmsmmnscsninmmcanmmnnssnsananie.

Art, 30 NDTIFfQUESE por Cédula,

PREMEE Y DR MARCAR® = Jisrgoe Otamendl. ¥ Ed.. ©ARA, Alieledo Pereat, 20107
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA, AGISA, —--=onseees

Asuncion, | § ABR 076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Trocluk & Cia,
AGISA contra la Resolucion N* 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas,
}.‘: —EEEEEERAEAEEE e X { E L L s L Ll Lt ittt e e PR PR R R R R LR P P SRR R R LR R R R R E s =

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 se presenta el representante conveneional de Trocluk & Cla,
AGISA e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N° 2109 de fecha 14 de diciembre de
2024, dictada por la Direccltin de Margasg, —--=r=-sremrmrmmes s s s s rr s s s s s T r s S S SRR S CE AT RS

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacian
|nt¥mllpﬂ_l‘l}|;.............-..............................4-.,-..-.-----rr---r.--r-u---rn----rd-“---!-4----'-1-11--rvv--r------n---v---r-lu-ll| Exw T

Que, en fecha 23 de junio de 2025, el representante convencional de Trociuk & Cla, AGISA expresd
agravios, Esta Direceion tiene por |1ru5ul'|.1.1:_ld la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
Zﬁdelun‘lndpﬂjiﬁ R ——— O s (] L Dl L S S e S R g Pt e e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera; *(.JQue [a solicitud de registro de la marca CANES ha sido
presentada para amparar los productos de fa clase 31 Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Li marca se encuentri icursa en li
siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea of nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio pari
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La denominacion se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los prodictos qite desea proteger, En consecuencii o
ha f“gapﬂ fﬂ_{;ﬂh’r}jrﬂtﬂ;{mj"L — RN S SN eSS AR TS ST F LTI TR Y

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “C.)Cabe seffalar que la marca no es
meramente denominativa. Por el contrario, se trata de una marea con logotipo, la ewal exhibe un disenio
grifico distintivo que aporta elementos visuales dnicos, La letra inicial "C” presenta una estilizacion que
simula la forma de una oreja de perro, lo cual, lejos de deseribir el producto, lo asocta de manera simbaolica
can el piblico objetivo, generando una identidad visual propia ../.. EF término "CANES", aungue prede
tener tuna connotacion lejana a "caninos”, no es un término téenico, comercial nd habitual para referirse a
productos alimenticios para animales. No existe evidencia ni uso comuon en el mercado nacional que
respalde su pretendida “genericidad”. A mayor abundamiento, al preguntarse ;qué es el producto
ofrecido?, la respuesta natural serfa “alimentos para perros® o “alimentos para mascotas®, nunca "CANES"
A El término "CANES” no es utilizado en el comercio habitual para designar alimentos para animales ni
forma parte del lenguaje técnico o comercial aplicado a estos productos. Si blen en su ralz latina el términe
puede vincularse con la especie canina, elfo no implica qm- sea una palabra g:-m"rmi 0 de uso comin ‘rmm
referirse a los productos comercializadosy.., )" «=-===-=+=+===smrrrmm s e s st e e

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre |,
interpuest{L ............... SEssESESEEEEIIENEEEEEEEmEETEEEESE EEEEEEEREIEEEESAT R TR PRy
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CANES Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA, —--=cssenes

Que, la jurisprudencia y doctring mis destacada sobre la materia (ue nos convoea, afirman que una
denominacion posee el cardcter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma
constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
praducto o servicio pertenece, Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente, En ese sentido, a fs, 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “CANES Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la glase 31 del
nomenclador internacional, que textualmente describe: “Productos comprendidos en la clase 31 tales

Que, i los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CANES” resulta genérica para los
productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion constituye la desi gnacion
usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacién *“CANES” no constituye
el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 31 del nomenclador
I R O R s s s s st s s s n i mn e e e b R e i B B B T e S e

Quie, esta Direccion entiende que la solicitud de registro “CANES Y ETIQUETA” representa una
creacion linglistica distintiva, Esta singularidad emana de la articulacion de los elementos visuales,
lonéticos e ideoldgicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y(_h[urﬂntmd“ra_ 0 0 0008 8 5 8 6 0 0 8 8 1 B mm mmm e

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diclendo: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterfstica del producto o servicio que va a distinguir, 0 aun de la actividad que desarrolla
su titular. /.. Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales come marcas débiles. EJ drgumento
en el gue se basa esta alirmacion es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas Jas
propivdades o caracteristicas de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que ef
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las
TSN ;’IHJ‘}JJI'E.‘I.'i‘dl’H O CRIRCTBITREICHE, i ravdnasianmiassmensnnsstasstonsssiansnssssnnsssiss ssssmrstess st astenseeens

(Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas fue cuentan
con denominaciones similares en la clase 31, En ese sentido, segin la busqueda realizada en el sistema
informitico de lu Institucion, también se encuentran registradas las marcas: CANNY, Registro N® 526664, a
nombre de Nutri Sul Alimento Animal Ltda; CANNA, Registro N°® 577082, a nombre de JEMIE BV
SUPERCAN, Registro N* 422486, a nombre de Stevia Maya South America S.a,, extremo que demuestra que
marcas con denominaciones similares se encuentran coexistiendo y que la particula CAN esti siendo
utilizada por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los

MIKImos. s 0 0 0 0 0 0 A 6 e e S S RS S S am e e as S s e N E e n e T
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Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominaci
letras caracteristicas de color rojo. La letra inicial "C* incorpora la figura de un perra en suL
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y
ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N* 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA, AGISA, —-seseesee:

marca solicitada

CANES

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley, Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir [a naturalezs bisica, o las
caracteristicas, especificaciones téenicas principales de su producto, obligindolo a recurnir a circunloguios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marea, que no hace referencia a b
naturaleza basica o especificaciones téenicas principales de sus productos, es eminentemente evocative,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras ¢ identificar un producto, linea de
productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa, ««ssosoeeess

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

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

Art. 18 REVOCAR la Resolucion N* 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024 dictada por la
1"!1"{{”1”11“" 1”'.1"‘- ...... . S = ST SR P et o0 Tl g T, e g o L i

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marea "“CANES Y
ETIQUETA", clase 31, Acta N* 45886/2023, solicitada a nombre de la firma Trociuk & Cia,

Art. 32 NOTIFIQUESE. ----==-=+esseassssasasmmmsnmmnnnsasnnnssts

mf': i H'u il de Phsaiedid Inelecin
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 306% DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

Asuncion, |1 E ﬁ-BR Zi]?E

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ELECTRONIC
ARTS INC. contra la Resolucion N® 3069 de fecha 09 de octubre de 2017, dictada por la Direccion de Marcas,

B e R R R R e S s SRR e
RESULTA.:

Que, en fecha 21 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de ELECTRONIC
ARTS INC.,, e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N® 3069 de fecha 09 de octubre
de 2017, dictada porla Direccion de Martas: —— st e e et

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
S P I S va s s e s b e v s i S BT v s i i e s ol el g i i il g f ey o

Que, en fecha 05 de abril de 2018 el representante convencional de ELECTRONIC ARTS INC. expreso
agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
T L R e

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnda censidera: (.. )Que fa solicitud de registro de la marca “ELECTRONIC
ARTS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que rﬁsprm{-' que no p”r'r.i’en constiftir marcas: La marca se encuentra incirsa en la
siguiente prohibicion: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, En consecuencia no ha lugar a lo
. N e e e e B i e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante v manifiesta: “(..}En primer lugar, creemos que
"ELECTRONIC ARTS" es una marca inherentemente distintiva v no es ni descriptiva ni genérica para la
clase 41, "ELECTRONIC ARTS" Ne dice al pubhico consumidor qué producto es /. mi mandante
ELECTRONIC ARTS INC. Tiene registrada la marca "ELECTRONIC ARTS" en clase 09 por lo cual posee
derecho adquirido sobre la denominacion ../ . mi mandante niega categéricamente que la marca
“ELECTRONIC ARTS" sea genérica; por el contrario, "ELECTRONIC ARTS" es una marca evocativa para la
clase 41: “La marca evacativa es aquella que da al consumidor una 1dea clara sobre alguna propiedad o
caracteristica del producto o servicio que va a distinguir /.. en el mundo marcario existen marcas
registradas ante la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial con la denominacin "ARTS" )
“ELECTRONICO" para la misma clase y clase relacionada v ne fueron considerados como una marca
generica, las cuales individualizar seguidamente ../.. debe tenerse en cuenta que la marca de mi mandante
merece especial proteccion al estar constituida por el nombre comercial de su solicitante ELECTRONIC

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
:nterpuﬂhtg_ e M

Que, la jurisprudencia y doctrina mas destacada sobre la materia que nqscmv@ﬂ, -
denominacion posee el caricter de genérica. respecto de un producto o sewlcm cuigl

; m:"m :J:L.d:E 'ﬂ:di*lrltlr[rul
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

constituye la denominacion con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese
producto o servicio pertenece. Dicho caricter debe desprenderse del significado que posee para los
consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de
registro de la marca “ELECTRONIC ARTS" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 41 del
nomenclador internacional, especificamente; “Servicios de entretenimiento, tales como, provision de un
Jjuego de computadora online, provision de informacion con relacion a juegos electronicos de
computadora Provistos @ traves de IMEEITIEL . — ===« = = = st

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELECTRONIC ARTS” resulta
generica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye la designacion usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominacion
“ELECTRONIC ARTS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41
del nomenclador internacional que se pretende amparar con la presente solicitud.------=-==-ssseenmsanaaananae

Que, esta Direccion entiende que la solicitud de registro "ELECTRONIC ARTS" representa una
creacion lingiistica distintiva. Esta singulandad emana de la articulacion de los elementos visuales,
fonéticos e ideologicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora, —------sreremmemimra e, Srrmsermrsseassaserssssssssssssssssseibesessiteesesasnsrensnsnsnne

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ARTS y
ELECTRONICO: CASINO ELECTRONICO GUARANI, Registro N° 589465; DARK ARTS, Registro N° 506254;
MAS MARTIAL ARTS SYSTEM, Registro N° 540381; extremo que demuestra la coexistencia de
denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por
ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
PUEda PrOSPErar BN T IS0, -~ o se ettt e

Que, resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “ELECTRONIC ARTS",
constituye a su vez la razon social de la firma solicitante, ELECTRONIC ARTS INC.; es decir, que la marca
solicitada se identifica con la razon social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se seiala que
ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada,
adquiere desde su primer uso piblico. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro 3é
el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podria existir mala fe por parte de
solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-====-<-«-- s oomimmmmmmii

|||t |r:'n el |.1 Fr"':—*h..r' tlesisal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC., ---

Que. como se ha mencionado, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de
la Ley, Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza
basica, o las caracteristicas, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligandolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca. que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de Una MISMa EMPresa, -==---===-ssemmmemeeee

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017 dictada por la Direccion
T N I oo o st st B8 B e i i B e e R S I W R

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“ELECTRONIC ARTS", clase 41, Acta N” 14737/2015, solicitada a nombre de ELECTRONIC

Art. 32

irectors Generd) il.'lll
i'h{:::; abieneral {2 Progedad [nduniriak
‘.'F.lf.t:l:f-‘h::d.:' d¢ Pragiedad leselpenal



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO pi. | PARAGUAIL
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

PARAGUAY
Resolucién N* () l 7 3

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DENNY"S", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

Asuncion, |

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por ¢l representante convencional de DFO, LLC, contra [a
Resolucion N 900 de fecha 06 de noviembre de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios

L:‘rigi[‘s']ﬁ. }l'; """""""""""""""""""""""""" R IR NI RN I NIRRT IENETISENIETNAE

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de DFO, LLC, e
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N 900 de fecha 06 de noviembre de 2029, dictada por
la Direccion de Asuntos Marearios LINZIOSOs, sssssessss i ns

Que, en fecha 12 de febrero de 2024 fue dictada la prnwdt-rwm que concedid el recurso de apelacion
lnt{tmllestn R R R R R R R W TR Ay

Que, en fecha 31 de mayo de 2024, el representante convencional de DFO, LLC, expresd agravios; en
fecha 08 de agosto de 2024 la representante convencional de UNPAR S.A. contestd el traslado de la
expresion de agravios, Esta Direccién llamd autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2024, «eveeersmmnnees

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera (. )l marca registrada DENNY'S en la clase 43 protege;
(Servicios prestados o asoclados con la operacidn de restaurantes v otros establecimientos dedicados a la
provision de comidas y bebidas preparadas para el consumo y la provision de comida para llevar) y la
solicitada DENNY'S clase 29 protege: (productos como carne, pescado, ave y caza, frutas, legumbres, jaleas,
mermeladas, leche, compotas, productos licteos etc.), como se puede notar los productos y servicios no
guardan relacion entre ellas, lo que nos da la pauta que podrin coexistiv pacificamente ../.. no existe
posibilidad de confusion entre las marcas DENNY'S, solicitada en la clase 29, y DENNY'S registrada en la
clase 43, debido especfalmente a "la diferente naturaleza de los productos/servicios pmrﬁgnim ;mr las

mjsmd!r }" e L T T T T T T EEEEsETEEE R

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(..)Como bien puede apreciarse, i
solicitud de la marca "DENNY'S" cuyo registro se pide, reproduce totalmente en el cuerpo del texto
denominative a la marca "DENNY'S"  registrada previamente por mi mandante ../.. al ser ambas
plenamente identicas, demis esti profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre
ambas ../.. Mi mandante DFO, LLC,, ha obtenide el registro de su marca "DENNY'S en el pals, invirtiendo
asf con el fin de posicionar su marca en la mente de los consumidores; por lo que al pereibir la marea
"DENNY'S" hay solicitada por un tercero, es altamente probable que el consumidor asocie directamente
esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal ../, los productos pretendidos por ef
solicitante estan directamente relacianados con los servicios protegidos la marca registrada por mi
mandante, por lo gue resulta evidente la intencion de la adversa de aprovecharse de la notoriedad de una
marca ya registrada con anterioridad ../, De concederse li presente solicitud de s marca
producird indefectiblemente la difucid de la marca "DENNY'S"; extremo este qu:' p Bk
mmmnddnref‘...} i B e B e A ol i b
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DENNY’S", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

(bebidas no alcoldlicas, cerveza), Esta marca fue solicitada por mi mandante en febrero de 2012, cuando la
ahora oponente tenfa atn sus registros en vigencia y no presentd oposicion porque, desde luego no le
parecit confundible, Mi mandante obtuvo su registro con el No. 379348 el 29.abril 2013 y luego la renové
con ¢f No, 572.245 el cual estard vigente hasta ¢l 29 de abnl de 2033, Que, llama la atencion que el argumento
de la oponente respecto de la relacion de productos / servicios solo lo menciona para la clase 29
(alimentos) pero no lo considera para la clase 32 (bebidas) (.)" «ssssssssss s s saea

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas DENNY’S (solicitada en clase 29) y la marca DENNY'S
{rL‘HIEIFHdHl‘"dHEE 4'”. 0 a0 0 0l e i S o B B B B I B M W B e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultines y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de Ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de
confusion entre la solicitud de registro de la marca denominativa “DENNY’S" en Clase 29 y la marca
uponente *DENNY'S" ¢n Clage 43, «r=esrsmsmmsninmanssunsssasssssasnsssssnsssasssssssassssssssssssasnsssasssssssn T ——

Que, del cotejo ortogrifico y fonético realizado entre la marca solicitada *“DENNY'S” y la marca
oponente *“DENNY’S", se advierte que la primera reproduce en mismo orden las seis letras del dnico
vocablo que conforma la denominacion de la registrada. Ambas poseen la misma estructura visual y
auditiva, como se puede corroborar en el SIGUIENEEe COREjO: cveeremr

DENNY'S  (marca solicitada), v
DENNY'S  (marca oponente)

Que, no obstante, esta Direccion considera aportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro “Confusién de Marcas® explica respecto a las marcas
complejus cuanto sigue: “Ef mero hecho de utilizar el dnico signe que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en olra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles”. Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar
la balanza u favor del rechazo, mis atin teniendo en cuenta los demis elementos que serin analizados en la
presente FESOIUCIAN, sorrrermmamommsnsrmnsnrannnntn st s s rsnnsssnsssasssnsssssnsssnssesssssnssnssssmssassssssnstssssamnsnnssamsnns

Que, desechando el andlisis 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 oponente *"DENNY'S" posee el registro N* 492421 en la glage 43 con la siguiente cobertura: “Servicios
prestacdos o asoclados con la operacion de restaurantes y otros establecimientos dedicados a la provision
de comidas y bebidas preparadas para el consume y la provision de comida para llevar®, Por su parte, la
marca en trimite ‘DENNY'S” busca proteger los productos de la glage 29; La clase 29 e
principalmente los productos alimenticios de origen animal, asi como la fruta, las verduras,
legumbres, y otros productos hortfcolas comestibles preparados o en conserva pnrﬂ SU con

"RAnehed Hermero, Andres. “Conflisici de Marcas” Editorial La Ley, Asuncion, 2015,
"Direeriin MNacional de Propledad Intelectual (2026), Clasificacidn de Niva,

Diseceifnbeacral de Flpiedsd laduiirial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A, --

contraste se desprende que ambos signos se encuentran en clases distintas. Esta cireunstancia refuerza la
viabilidad de una coexistencia pacifica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el
"-l'rﬂrés Pﬂb‘liu” n1 !us dcrcuhus {It‘l h,h ‘t'l1l.|“|'u$1,“,|.| Tl LI L iRt T P T P PR SN R PR b R RS F o i S e )

Que, el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar
el ambito de proteccion del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su proteccion, En
el caso que nos ocupa, la diferenciacién entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino
que responde a una segmentacién clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de
que el consumidor incurra en confusion respecto al origen rmpresarlal de los prn-:iu-:mu que prewnde
Hmpararelsﬂl]c“anrm ..................... [ R R AT R e e S A LN S T

En ese sentido es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitandose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
mencionado en el parrafo que precede: de especialidad, el cual constituye la esencla misma de la marca
pues, esta solo adjudica proteceion a la categoria de productos o servicios para la que ha sido creada, Las
marcas en pugna pg comparten la misma clase del nomenclador internacional, s==sssssessssssmm .

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comun, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litiglo, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el mn;unto el que debe ser abjeta del andlisis yno sus parm .‘nrqg:nntﬂ
separadas en forma arbitraria (747)."-- remrsreansnasaans cessssssnssisanins

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicidn en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de
datos del sisterna informitico institucional se verifica ¢l Registro N.* 572245 (fecha de expiracion:
29/04/2033) de la marca DENNY’S, en la clase 32, a nombre de la firma solicitante en autos UNPAR S.A. De
igual manera existen otras marcas registradas con la denominacién DENNY'S a nombre de otros titulares:
DENNY'S, clase 35, registro N°* 584090, a nombre de Manuel Luis Roman Solis; DENNY'S, clase 31, regim'o
N® 570198, 2 nombre de Manuel Luis Roman Solis, ==s+rreserrsnccrasencciecssacsmimasmmmmmmmmmmmmsmms s s ymen s

En relacion a la coexistencia, esta Direceion considera relevante destacar que el solicitante de autos
ya es titular de una marca que coexiste con la del oponente: la marca DENNY’S, con Registro N* 572245 en
la clase 32 (Clase que comprende principalmente bebidas sin alcohal y cervezas), ya coexiste con |a marca
oponente DENNY'S en la clase 43. Este hecho permite concluir que no existe mala fe por purli_' del
solicitante al buscar el registro en la clase 29. Dado que las clases 32 y 29 estin relacionadas
firma solicitante busca una extension de su registro marcario a una l.hi!:l" nte |

productos para los cuales ya obtuvo proteccion, —;fr“m\
I R N
h. ] !
b

R i : ﬂilr £ 'hlluni ﬂr Praghedad invelecmal

' Diereche de Marcas, Jorge Otamendi, Editoral: LexisNexis - Abeledo Perrot ANG: 2004
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N# 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "DENNY"S", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

Ademis, como ya se ha mencionado el oponente también coexiste con otras marcas concedidas en
las cluses 31 y 35, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud
de registro actual pueda prosperar en registro.s et s

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de
dos mareas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se havan suscitado confusiones
es la mejor prueba de L inconfundibiliclud, y asf se 1o hit reconacido,™, «-«--sssssessmmsimnannessisssnssnnss

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas “DENNY’S”
solicitada en la Clase 29 y la marca oponente "DENNY'S” registrada en la Clase 43, —----

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

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

Art. |# CONFIRMAR la Resolucion N* 900 de fecha 06 de noviembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios Li“ginmwh 0 0l

Art, 20 ORDENAR lu prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
“DENNY’S", clase 29, Expediente N® 77988/2021, solicitada a nom

Art.3¢  NOTIFIQUESE por Cédula, «seweserssermmemsnrensespmmninnes SN

Diswttian Gederal de Propigdad Induisrizl
Digecesia Nasianil &e Frapifdad lnpsifei

FEDERECHO D MARCAR® = forge Ctumendi, ¥ Bd., CABA, Abeledo Pereot, 1017 =
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N°® 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y
ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N® 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ

VICHINI, ==cscsssisensasssseunssarsansnsesansasssnssssinnsssassssssimsssimnssatssssmasssssenisssssresssamnssstesasasmmsssnssennias

Asuncion, ] b ABR EHEE

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de PATRICIA
ALEJANDRA BAEZ VICHINI en contra la Resolucion N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la
Direccidin dl‘f‘ Marcas, Y, = T —— R —— ST ———————— sumn

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convenclonal de PATRICIA
ALEJANDRA BAEZ VICHINI ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidon N* 1023 de fecha
21 de junio de 2023, dictada por la Direccidn de Marcas, —-==s=-=rssrrrmmsssmmsnrmsrere s sssa s sseas s

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacidn
|ntemLIl‘5ru.‘-Il-l'l'l--rrlllll'l-lllll'r'rrl-rlr'r'|llr'r'rfl‘-'lI“I!llI"lll"'I‘l1""‘""""""'"TrT"'""'"""""""'"'Tl"!r'r""TTT"!'TrT'-T"""""'

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 la representante convencional de PATRICIA ALEJANDRA
BAEZ VICHINI expreso agravios, Esta Direceldn tiene por presentada la expresion de a;.,rawm y llama autos
para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023, =

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(.)Que la solicitud de registro de la marca KOKI ha sido
presentada para amparar los servicios de la clase 39 Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado fa existencia en dicha clase de Ia marca: Expediente
Denominacion 2020-2017787 KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Clase 35 Registro Titular 18631 Grupo
Altair S.a [XX] Comentario: Que las denominaciones son cast idénticas, muy semejantes, na podrin tener
coexistencia pacifica, en clases relactonadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores, -, por lo
que de conformidad al artfculo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof.., )" —=====srseeees

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: €. marca solicitaca por mi parie
es la tnica de su clase, las marcas mencionadas pueden convivie pacificamente comao o han hecho otras
marcas, que reproducen cuasi fa denominacion que se pretende registrar solo que con atras vocales, pero
al compararlas poseen las mismis caracteristicas tal v come mencionames a continuacion: ./. Clise 15
KOKE STORE PRODUCTOS ELECTRONICOS ../. Clase 35 FARMA KOKE SALUD Y AHORRO A TU
ALCANCE (SLOGAN]) ./ Entonces Sr Director como es que las marcas mencionadas conviven
pacificamente, en los mismaos servicios, y ka marca solicitada por mi parte KOKI CLASE 39, y la marca
registrada KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 CLASE 35 en clases relacionadas no lo pueden hacer?#(.,.)" -+

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpupg[gl .................................................................................................................. R——

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N” 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la_ba '. . iderar la

¥ -
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros dl-:rr:f.' ‘
como el derecho a constituir UNA MArCa, ====s=ssremrrsminsrnierssanss s ssnnssssnans
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y
ETIQUETA', CLASE 39, EXPEDIENTE N* 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ

v[CH[NL I 0 0 000000 00 50 0 0 0 0 0 0 0 0 00 55 555 40 0 s 0

Que, & los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
fonético, asi como del aspecto ideolOgico 0 CONCEPLUAL <« sasmmmm e

Que, en ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “KOKI
AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca “KOKI Y ETIQUETA", se
evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido,
tenemos que la denominacion solicitada “KOKI® es muy semejante a la marca registrada "KOKI
AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ET]QUET& comparten el elemento principal, como se puede apreciar a

L ONE LHIC N s aran s ssns st s s sssnasssnsnssssnssns s snsasss saassssss comnmmnmnmssnssnssssntsnsmsssssomm——omemmnnmemmasa
KOKI {solicitada)
KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 {(marca base de rechazo)

Quie, esta semejanza denominativa trae aparejado gue la pronunciacion de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe una gran similitud fonética, El vocablo preponderante en la marca base de
rechazo es "KOKI", que es el término en comin con la solicitada en autos. Por ello, al visualizarlas o
pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud, «=-sssseesmmmeeceiamnnnnincanno.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “KOK1 Y ETIQUETA”,
resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo, De la contrastacion de las denominaciones en
S conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre si, y que de las
semefanzas ortograficas se genera una similitud fonética, por tanto la impresion auditiva que generan
ambas podrfa causar confusion en el piblico ConsUMIAOr-==sesssammmm e

Que, en lo referente a las etiquetas en controversia, se observa una semejanza suficiente. Al igual que
en el cotejo denominativo, el contraste de las etiquetas evidencia la preponderancia del término KOKI.
Adicionalmente, ambas comparten el color naranja y el uso de lineas curvas en la letra K, como se puede
apreciaren | BIRULENER COLRJ, m—rserrsaasmisisrimnmisssissssnasnsssnssssmssmsrssssssmasssnsnsssnsanssssnnssnssssesssnnnmnnnns

marca solicitada marca registrada

[
[
AUTOSERYICO. @

Quie, en cuanto a la coberturas de servicios, la marca base del rechazo se encuentra registrada en la
clase 35 del nomenclador oficial, para los servicios de: Importacion. exportacion y comercializacion de
productas de supermercados tales como: licteos, cdrnicos, panificados, cosméticos, servicios prestados
por tn supermercado, Por su parte la marca solicitada pretende el registro en la clas Pari RS v
de: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias: Distribuc jon de paguetgk: I‘Epar!'u :
distribucion de mensajes / reparto de correo; empaquetado de productos f'ﬂnmu’}nu :
productos; transporte; Informacion sobre transporte; servicios logisticos de Ny €]
mensajeria; reparto de mercancias / distribucion (reparto) de productos; reparto de R CITANClas O F ropteta Inuietl




DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD £, GOBIERNO bi  PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKU

Resolucién N_0_1 7 4

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y
ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N°® 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ

WITHIN], mmmrmmmmmmsrmm e s s s smee e bas o s e s oo oo o o o 0 S 8 S o S 6 8804 8 0 S A R SR B 8 A S RN S RS w N E R R R

por correspondencia o en lfnea. S bien las marcas no se encuentran en la misma clase del nomenclador
oficial, sus servicios se encuentran relacionados, —=--=r==rrrrrrmrersrrsrrrr e e

De igual manera, conviene traer a colacion lo sefalado en el Material: “Directrices para ef Examen de
Marcas en Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPE N* 259/2025: “La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situacion de doble identidad sino por la ocurrencia de algun grado de
similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un anilisis mis detenido, En estos
casos, la objecién al registro de una marea se basard en ¢l principio del riesgo de confusién. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstanclas del caso
indiquen que. si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relacion con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causarfa un riesgo de confusion en el sector pertinente de
consumidores. A estos electos debe entenderse por confusion cualguier suposicion o percepeian errdnea
par parte de un consumidor sobre la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto, los ttulaces de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados pm las marcas, cuanda dicho
vinculo en realicad 1o existe Y —cceece i iidaiiaas sttt s s r s a e e st s a R EERsasaa A EREERAEEEEaaaRETIS

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a atirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistiv pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que s existe posibilidad de confusion entre las marcas en pugna, En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "KOKI Y
ETIQUETA" no podra coexistir con la marca base de rechazo "KOKI AUTOSERVICIO DESDE 19837, con la
cual presenta mas semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, maxime considerando la
naturaleza de los servicios por ambas comercializadas, —--===--=ssrermmrmmrermmrer s

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 1023 de fecha 21 de [unlu de 2023, dictada [::1r la
Direccidn de Marcas, semesameresassneean s . cenres

Art. 22 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca *KOKI Y ETIQUETA",
clase 39, Acta N" 38748/2022, solicitada a nomb BATRICIA ALEJANDRA BAEZ
WVICHINL s s vissoriiianbssmisiemssiasrmmscrres s os .

Art. 32 ND’I‘]FIQUESEP*

Y] ™ - #
g 130 ool
3 gnﬁih!“‘ L ?'fr rl;;i'““'}tli'ihll




DIRECCHON NACIONAL DE

4% PROPIEDAD .4 GOBIERNO o1 | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resuluciﬁnﬂl I 2 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LYSOBRIL Y EnQUE'm' CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL
COSMETICOS S.A.-- - S —————

marca solicitada marca base rechazo

—O~

Lysobril

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud. Por el contrario, todas contienen elementos diferenciadores vy,
consideradas en su conjunto, resultan disimiles, originales y distintivas entre si en todos los planos de
comparacion. En consecuencia, no se configura riesgo de confusion en el publico consumidor, pudiendo
las mismas coexistir pacificamente en el mercado.Por ende, esta dependencia administrativa no comparte
la decision adoptada por el A quo, en cuanto ha declarado procedentes las acciones deducidas por
RECKITT BENCKISER LLC. y S.C. JOHNSON & SON, INC. contra BRIL COSMETICOS S.A.---=-=+==sssssrsassazasas

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
revocar la resolucion recurrida. ---sss=ssesssesemm e

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

Art. ]2 REVOCAR la Resolucion N* 365 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Direccion
de Asuntos Marcarios LitTgIOs0s, «ses s

Art. 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“LYSOBRIL Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 21297/20 jcitada a nombre de la
firma BRIL COSMETICOS 8.A.--------===-==s=ssmrmsmsimmnn e SN a2 s

Art. 30 NOTIFIQUESE por Cédula, --------s=ssrrsmmeaammrames
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LYSOBRIL Y EnQUEm' CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL
COSMETICOS 8.Aumermmsmesamsrsstassrusarmnercanss e

*

encuentran en la etiqueta de la marca LYSOFORM, como la cruz, el escudo en segundo plano y una
tipografia casi idéntica, como puede ser observado (...)". «====+=--=s=mssesrsimnrinsr i ase s ss s e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inte PO, ~== === e e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro “LYSOBRIL Y ETIQUETA"
(Clase 05) y las oponentes “LYSOFORM Y ETIQUETA" (Clase 05) y “LYSOL Y ETIQUETA" (Clases 05), se
advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento “LYSO", el
cual constituye el (nico componente comiin dentro de sus respectivas estructuras denominativas, siendo
sus desinencias claramente diferenciadas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disimiles. En consecuencia, las marcas confrontadas evidencian
diferencias claras, relevantes y facilmente perceptibles en cuanto a su extension, estructura y composicion
grafica, lo que reduce significativamente cualquier posibilidad de confusion o asociacion indebida en el
pliblico consumidor, tal como se aprecia en el sSiguiente Cotejo:-««xxxxmmmmrmrm e

LYSOBRIL (marca solicitada)
LYSOFORM (marca oponente)
LYSOL (marca oponente)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: (..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anéalisis del niimero y fa
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...| Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares, El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacién idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacién diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStErior ALEOSAN (... )" n=vereesee e et e oo e st te e e e e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
“LYSOBRIL" (solicitada), “LYSOFORM" (oponente) y “LYSOL" (oponente), coinciden en el vogablo “LYSO”,

d 7 _rataldo
' Dereceion Nacional de Propiedad Intebectunl (DINAPL, Dfrecirices ,rmm ef eximmten de wnitreos en Prraguay, pp. 147 3)1’&.. n"l’"‘"hhm':l.q ! . ln_lzlnu_
hetps: e dimpp pov py portal v propsedad-industnal 'marcas‘dirceirices j DineeciihGepe:? b T ri‘?'_"-' '1l:|l.|'|‘.hl-l_
[! : hl"iﬂlﬁﬂ“'ﬂi saal de Progeeded Tescherrnl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 365 DE FECHR 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 212972022, SOLICITADO POR BRIL
(61011 Y 11 (00 R —

LYSO-6, clase 05, Registro N® 441447 a nombre de PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ; A ello debe agregarse
que las propias marcas oponentes “LYSOFORM” y “LYSOL" coexisten de hecho tanto en el registro como en
el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusion insuperable. Tal situacion
constituye un indicio relevante de convivencia pacifica entre signos que comparten el elemento en
R E 5  oo s A s S e e e S N B S e e A ks e s A i hm e s d e S s S s b

Que, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios del Prof, Dr.
Andrés Sinchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas” explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marea, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles™,
Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demis elementos analizados en la presente resolucion.--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento comiin “LYSO” carece de suficiente fuerza distintiva como
para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines
del cotejo marcano y debe ser descartado del analisis, en tanto los vocablos de uso comiin pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiacion exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N® 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa “Cuando la marca consista
en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion de exclusividad ne se
extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso comtin o necesario en el comercio”, --------

Que, ahondando en el analisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso “La circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala li, 18/06/91, Bizin,
B e e e e R s e s S Bt Bl e A A A8 S S et e R R S ST

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud es la etiqueta
que la conforma. En este caso, se observa que la marca solicitada posee una etiqueta consistente en una
denominacion en tipografia sans serif, con la letra inicial en mayuscula seguida de miniasculas, en color
rojo. Asimismo, en la parte central posterior a la denominacién, aparece una figura geométrica de borde
azul que emula un escudo, sobre la cual se dispone una cruz o simbolo mas (+) de color blanco, inserta
dentro de un circulo azul, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, las etiquetas de las marcas
oponentes presentan caracteristicas distintas, las cuales pueden apreciarse en el cotejg spondiente.

marcas oponentes, resulta completamente diferente, original y distintiva,s-s--««s-ece0:3 s [ERRTE RS

r'-..
=
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! Sanchez Herrero, Andrés, “Confusién de Marcas” Editonal La Ley. Asuncin, 2013, s
" Derecho de marcas: procedimenta administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo paras el examen de miarcas’; d?ri-ﬁi'ﬂlrs

2l Tptedinad -
| de Ppophedsd [pdusariei
i

A i i demsiti de
marcas en ¢l MERCOSUR. Martinez Medrang, Gabnel A, y Gabriela M. Soucasse, Ediciones La Rocca, 2000, 367 pdginagsteie 1eeie s



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAG Al
!ﬁI‘ElL"ECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucién rw 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 365 DE FECHA 30 bE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL
COSMETICOS S.A. SRS PR,

Asuncion, | § ABK 20726

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma BRIL
COSMETICOS S.A. contra la Resolucion N° 365 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Direccién de
Asuntos Marcanios LitigIos0os, ¥ —---r-commmmmmmm s o m e

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma BRIL
COSMETICOS S.A. e interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N° 365 de fecha 30 de abril de
2024, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgiosos, ------=--=-sssssmmrmmmmmmmaee e

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
Interpuestnl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 el representante convencional de BRIL COSMETICOS S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 29 de agosto de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
Ie-}r_ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, fue contestada la expresion de agravios por el representante
convencional de la firma RECKITT BENCKISER LLIC -« esnmensas s e e s

Que, en fecha 03 de octubre de 2024, fue contestada la expresion de agravios por el representante
convencional de |a firma S.C. JOHNSON & SON, INC.- === mmmmmm e e

Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 16 de octubre de 2024, ----=---reemreemmmmeenoeee
CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, al cotejar las marcas solicitada y oponentes,
podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada LYSOBRIL tiene inserta la palabra
principal de las marcas oponentes (LYSO). Pero, si bien tiene importancia el anilisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. ¥, desde este punto de vista, presentan
un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa ( tomar una marca por otra )
como la indirecta ( considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién). Que, al realizar un
examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca LYSOBRIL Y ETIQUETA (Solicitada) y
las marcas oponentes ( LYSOL y LYSOFORM), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales,
canceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Ambas marcas se expresan

' |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “LYSOBRIL Y ETIQUETA”", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL
COSMETICOS S.A.~- -

Que, en relacion a la oposicion planteada por 8.C. JOHNSON & SON, INC. el representante de la firma
BRIL COSMETICOS S.A., se agravia y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, contrariamente a lo
senalado por el Inferior, ésta representacion entiende que entre la marca “LYSOBRIL" solicitada por mi
mandante, y la marca “LYSOFORM" por la cual se opone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS
DIFERENCIAs en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO y FONETICO. Que, si bien las marcas en
pugna utilizan una misma radical, formada por las letras “L_Y_S Q" las terminaciones son TOTALMENTE
DIFERENTES. asi en el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminacion se forma con las letras
"BRIL", mientras que en el caso de la marca de la oponente, la terminacion se forma con las letras ZEORM"

Que, en relacion a la oposicion planteada por RECKITT BENCKISER LLC. el representante de la firma
BRIL COSMETICOS S.A., se agravia y entre otros argumentos expresa: “(..) Que, contrariamente a lo
sefialado por el Inferior, ésta representacion entiende que entre la marca “LYSOBRIL" solicitada por mi
mandante, y la marca "LYSOL" por la cual se apone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAs en
los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRAFICO y FONETICO. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una
misma radical, formada por las letras LY 8§ Q" las terminaciones son TOTALMENTE DIFERENTES. asi en
el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminacion se forma con las letras “BRIL", mientras que
en el caso de Ia marca de la opanenre' la rf'rmmauan se !arma con Ias Ferras.SﬂL_ﬂuﬂ.adem&_LﬁLes

Que, el representante de la firma oponente RECKITT BENCKISER LLC., ha contestado manifestando
lo siguiente: “(..) Desde el plano gramatical, es evidente a simple vista que ambas denominaciones no solo
poseen la misma estructura gramatical compuesta de un solo elemento, sino también que de las 5 (CINCO)
letras que componen la denominacion registrada a nombre de mi mandante, TODAS ELLAS son
reproducidas por la denominacién solicitada inclusive en el mismo orden, compartiendo radicales LYSO y
letra final L [..] Desde el plano visual, el solicitante se limitd simplemente a agregar las letras “BRI" en la
desinencia de la solicitud, quedando la misma en "BRIL" que a su vez coincide en la letra final “L" con fa
AFCA A M AN AIEE (.. ) = s e

Que, el representante de la firma oponente 5,C. JOHNSON & SON, INC., ha contestado manifestando
lo siguiente: *(...) Cdmo no podria existir posibilidad de confusion entre las marcas LYSOFORM / LYSOBRIL
si las mismas comparten varias de sus letras integrantes y, por ende, una vision de conjunto
extremadamente similar y evocativa una de la otra, ademas del hecho de que ellas se encuentran en una
misma clase y de que las marcas invocadas como base gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Es mds,
la solicitud de registro de la marca LYSOBRIL esti acompanada de una etiqueta, la cual lejos de distinguirla
de marcas preexistentes, incrementa aun mas las posibilidades de que sea confundige ;
afamada marca LYSOFORM Y ETIQUETA, ya que la misma utiliza elementos y ¢: wrijticas /que se
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Centro de
Pinturas y Etiqueta”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA, ----rreremmrmmrsmrmsmemeammssememmeasmsmems semamsmemems s e e e e

Asuncién, | § ABR 7006

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA., contra la Resolucion N2 727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por
la Direccidn de Maicas, ¥; srrseressencresssrmsssmserssnresmmemanan s nsnnas s sssseme sne e nce s tmanrn s ammnann s erean s ommese e

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRIAL
DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. ¢ interpone Recurso de Apelauun en contra de la Resolucion N2
727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.--- s

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso de apelacion
P s e e e e e 8 et e e e b s 4 R i et B A S e S e

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025. =-===rressmrmrerrmsmmmsmmnree e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccién considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: “Art. 2 Inc. e ). los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacicn del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger.-, En consecuencia
D D e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(..) La marca evocativa es aquella
gue da al consumidor una idea sobre alguna propiedad del producto o servicio [...] Esto es exactamente lo
que ocurre con CENTRO DE PINTURAS: evoca un concepto amplio vinculado a pinturas y productos
relacionados, pero no describe los servicios de venta, consultoria, administracion o gestion comercial de los
mismos. [...] La denominacion CENTRO DE PINTURAS. aplicada a servicios de la clase 35, no es una
descripcion del servicio, sino que constituye una expresion con capacidad diferenciadora que cumple de
forma plena la funcion marcaria de identificacion de origen empresarial, ya que, se trata de un signo
evocativo, no descn'pn'va. L I e e S o e e S e g i e e e e B R B S R s

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
L e 3 L et = e s oot e e e o L

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacié e n::ana ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considers
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Resolucion N*®

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Centro de
Pinturas y Etiqueta”, CLASE 35, EXPEDIENTE N® 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.- el memmemmanes
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derec hus o intereses, tan vilidos como el

derechio 2 COTBIIIULT TITIA [THATCH, mecssrasncssninnoaosnnansssoennsss s mess s sos s mss s sans snssisssionssssnmmrsnomssnn

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “Centro de Pinturas y Etiqueta”
resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de l0s Servicios que se desea aITIPATAT, «==«««== st e

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de servicios comprendidos en
la clase 35 con la siguiente descripcion: “.Servicios de venta minorista de pinturas, barnices, lacas;
antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto
¥ materiales de construccion para terceros; servicios de consultoria y administracion en el area de pinturas
y sus derivados; administracion de empresas asociadas a la venta de pinturas, barnices, lacas,
antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto
¥ materiales de construccién para terceros.”. En ese contexto, al analizar la denominacién solicitada,
“Centro de Pinturas” se advierte que esta compuesta por dos vocablos y un articulo. Por una parte, “Centro”
entendido como “lugar en que se desarrolla mas intensamente una actividad determinada”, y por otro, el
elemento “Pinturas”, que alude a “color o preparado para pintar u obra pintada™. La combinacion de estos
términos da lugar a una expresion que, considerada en su conjunto, transmite de forma directa, inmediata y
evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar; esto es, servicios de
comercializacion de pinturas y productos afines, prestados por el propio solicitante, -------s---esssseeemmeneennes

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
sigue: (..} La razdn de politica publica que subyace a este motivo de denegacién del registro es que no
deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros
comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptive’, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios para los que se utilizara la marca../..La Oficina denegara el registro de un
signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el publico
pertinente como una informacion sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el
signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamario de los productos 0 Servicios.(...)". —--==rs==ssnmssmnsrmm e e s s e

Que, la denominacion solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino més
bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y
evidente a las caracteristicas funcionales del servicio. Su registro, por ende, podria afectar el interés general
al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso comiin o necesarias para describir actividades
B s e e e e R e L e L e e e e e ———————————

Que, también resulta pertinente citar la opinién de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Médica, quienes senalan:“(..) En cuanto al principio de distintividad, la_marcs
b
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Centro de
Pinturas y Etiqueta”, CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.------=+ssssnssns-- e —————rnes omerane e
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no

individualizan productos o servicios, es decir, no son habiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas atin teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el 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 MANEa.----=--cse e e e s s s s nee s mm s

GOBIERNO prr | PARAGUAI
E&RAG UAY REKUAI

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conclusién de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, «=--=s-esmmmme s

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 727 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la
DerCCif]n dr_r MEECHE. ...............................................................................

Art. 22 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “Centro de Pinturas y
Etiqueta”, clase 35, Expediente N® 91739/2022, solicitada a nombre de PPG

Art. 32

Y Birveivn de Madica, G.F v Madica, ©.A (20200 Opasicidn o fn solicttind de Regictrn,. Ml de Derechos intelecilos. (2° Ed. p. 148). Editortal Lo Lev
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Centro de
Pinturas y Etiqueta”, CLASE 02, EXPEDIENTE N° 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA, ~=-------xsssezramzssens RS

Asuncian, 1 6 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA., contra la Resolucion N2 728 de fecha 30 de abril de 2024, dictada pur
la Direccién de Marcas, ¥ -------s--smmmrommrems e e e e e =

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRIAL
DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N°
728 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Direccion de Marcas.------=--c--smmemm s

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
interpue-s [ mmmmm e e e L A RS A A S S S EEEAESSSESSsssssssasssssaans

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de

agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025, ==-seseererrmmsmanmamme e
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizade el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: L.a marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibicion: "Art. 2 Inc. e ). los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designacién del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.” La denominacién se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los productos que desea proteger.-. En consecuencia
ey T Lo o) | T o —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y mamifiesta: “(..) La marca evocativa es aquella
que da al consumidor una idea sobre alguna propiedad del producto o servicio [...] Esto es exactamente lo
que ocurre con CENTRO DE PINTURAS: evoca un concepto amplio vinculado a pinturas y productos
relacionados, pero no describe pintura alguna, mi su calidad, ni su funcién, mi su destino [..] La
denominacion CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 2, no es una descripcion del
producto, sino que constituye una expresion con capacidad diferenciadora que cumple de forma plena la
funcion marcaria de identificacion de Gngen empresarial, ya que, se trata de un signo evocativo, no
Eft'-"'ii:‘”pf}'[fﬂ ()= e e e e B B e o e e e e et e C st g Ty

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpu.&g‘[n_“.....“..........................................................“...‘..u..._.“u...“‘__.."____.____‘__________________
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Centro de
Pinturas y Etiqueta”, CLASE 02, EXPEDIENTE N° 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.-------=----

PARAGUAI
REKUAI

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derechﬂ 3 cunsntul]— Una marca. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “Centro de Pinturas y Etiqueta”
resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea amparar. =«

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la proteccion de productos comprendidos
en la clase 02, con la siguiente descripcion: “.pintura, barniz, laca; anti herrumbres y preservantes para
conservar la madera; colorante; mordante; resinas naturales en bruto..” En ese contexto, al analizar la
denominacion solicitada, “Centro de Pinturas” se advierte que esta compuesta por dos vocablos y un
articulo. Por una parte, “Centro” entendido como “lugar en gue se desarrolla mis intensamente una
actividad determinada™, y por otro, el elemento “Pinturas”, que alude a “color o preparado para pintar u
obra pintada™. La combinacién de estos términos da lugar a una expresion que, considerada en su
conjunto, transmite de forma directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los productos que se
pretende identificar; esto es, productos vinculados al rubro de las pinturas y afines,-------esessommin..

Al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senhalan cuanto
sigue: *(...) La razén de politica publica que subyace a este motivo de denegacion del registro es gque no
deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que ofros
comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y
competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo’, un signo debe considerarse siempre en relacion
con los productos o servicios para los que se utilizara la marca../..La Oficina denegari el registro de un
signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el piblico
pertinente como una informacion sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso cuando el
signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracteristicas, finalidad, especie o
tamarnio de los productos 0 SErvICIs.(... )" —===r===rmrmme s e e

Que, la denominacién solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino més
bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa a
a los productos que se pretende comercializar. Su registro, por ende, podria afectar el interés general al
otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso comiin o necesarias para describir productos del
mismo rubro, limitando indebidamente la libre competencia en el mercado.------------smmmememio

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica y
Carlos Alberto Mddica, quienes sefalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podra

! b e e et tm= (o)
hutpsc e e e pantue i =foem : A .
[rircecidn Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPL), Birecirices paver ef exasen de mrcas en Pavagay, p. 119, Dis ble e Dirertors Geagraliniering
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION Ne 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “Centro de
Pinturas y Etiqueta”, CLASE 02, EXPEDIENTE N° 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.~---+-==-s-sserarrememresmzrracaas

otros (...)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeudl seria la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mas ain teniendo en cuenta que la denominacion pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro COMO MARCA.====x=ss s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conclusién de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, «---- s e e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 728 de fecha 30 de abril de 2024 dictada pnr la
Direccitin de Marcas. ---------=-ssrrmmmrrsromrem e

Art. 29 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “Centro de Pinturas y
Etiqueta®, clase 02, Expcdlcnte N® 91746/2022, soli a a nombre de PPG

Art. 32 NOTIFIQUESE .--====zssszsnsmsaammememn o (2

! \ i E;
Dinecet 4 gptnal 4T e
Rizeccian Naciani al Qg Fropigeic el

1 Bureivo de Madica, G.E v Mebdica, C A (3300 Oposicicn a fe solicitmd de Registro, Mamel de Dervchaos intelectates. (27 Ed. p. 148), Editerial La Ley
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023,

SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.- . - wemm— -

Asuncion, | § ABR 7076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Asociados Don
Mario S.A. contra la Resolucion N® 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Direccion de Asuntos
Marcarios Litigiosos, ¥; -===res=srremssrrerammmmsareasm s rre et s s sn s s s e e e S e e s e e e

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Asociados Don Mario
S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N° 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por
la Direccion de Asuntos Marcarios LitIgI0s0s. «-==--===smrmmm e s e

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacién
g e e st

Que, en fecha 23 de octubre de 2024, el representante convencional de Asociados Don Mario S.A.
expreso agravios; dictindose en fecha 26 de octubre de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

Que, en fecha 31 de enero de 2025, la representante convencional de Don Marcelo SR.L contesto la
expresion de agravios. Esta Direccion llamd autos para resolver en fecha 06 de febrero de
17

CONSIDERANDO:

Que, la Resoluciéon recurrida considera *(.) Que, al realizar el cotejo de las marcas PAPA PARA
CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DM y PAPAS DON MARCELO
(marcas oponentes), en conjunto v sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen
diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético. Esta direccion considera que,
aungue las mismas compartan la expresion DM y PAPAS, en su conjunto son plenamente distinguibles, por
lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una
coexistencia pacifica entre las mismas no sea posible. Que, las denominaciones en pugna utilizan la
expresion “PAPA", que se ha consolidado como un término de uso comtin en Hispanoamérica debido a Ja
combinacion de factores lingiiisticos y culturales. Su facilidad de pronunciacion, economia del lenguaje,
diferenciacion regional, identidad cultural y difusion gastronomica han impulsado su adopcion pepular.
Que, aungue se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta
similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el publico consumidor. Que, la marca PAPA
PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal,
mrnhi'e'n c‘abﬂ senalar que la misma cuenta cOm una ett'qucta que posee un discﬁn d':'sn'nn'm ¥ ﬂn' na/ que la

Gpone-nre-{ Jll e e e T .....-.........“.-"...".-...-..-.-..--"1-.--".-,-..-.-.......‘:-__1":..;""._‘._..-. ) AN S



DIRECCION MACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO bi | PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY  REKU

Resolucién Nw 8

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL®, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023,
SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.-- T ————— S ——————

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Estas manifestaciones demuestran
el paco profundo andlisis del que fue objeto la presente opasicion, pues en ella, aparte del registro de la
marca DM Y ETIQUETA concedido en la clase 31 a favor de mi mandante, fue invocado el registro de la
marca DM MAS Y ETIQUETA, también concedido a mi representada en la clase 31. Es decir, mi mandante
posee una familia de marcas con la particula DM como parte integrante ya que dicha particula hace
referencia a Don Mario, parte principal de su nombre comercial./.. Nada mas alejado que estas
aseveraciones pues en el caso de una de las marcas invocadas, la marca DM Y ETIQUETA de propiedad de
mi principal, ella se encuentra reproducida en su totalidad dentro de la marca cuyo registro es solicitado en
estos autos y, en el caso de la marca DM MAS Y ETIQUETA, la misma es parcialmente transcripta por la
marca peticionada, agregando tan solo una designacion genérica, como lo es la palabra PAPA, junto con
designaciones descriptivas, como lo son las palabras CONSUMO y ORIGINAL, ademis de que ésta y la
palabra DON son designaciones de uso comun, incluidas en varias marcas concedidas a nombre de
distintos propietarios ../... De manera que, considerado lo antedicho, el tinico vocablo que puede ser objeto
de cotejo es DM el cual es idéntico al vocablo de las marcas de mi mandante.../.. Este riesgo de asociacion
indeseable se verd acrecentado aun mds debido al hecho de que todas las marcas en conflicto se
encuentran en una misma clase, la clase 31, siendo la clase por la cual mi mandante es notoriamente
reconocida por los productos que fabrica. Cabe recordar que, al tratarse de marcas en una misma clase,
existe una presuncion de conexion competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre
si, ademds de que persiguen una misma finalidad, se encontraran en el mismo mercado, perteneciendo a un
mismo rubro y dingidos a un mismo tipo de consunmdor.../..Ja etiqueta que acomparia a la marca PAPA
FPARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL no otorga distintividad ni originalidad pues ella se limita a
transcribir la denominacion pedida, utilizando una tipografia ordinaria y carente de novedad. De todas
maneras, debe ser considerado que la parte denominativa de una marca tiene un mayvor peso que la parte
figurativa a la hora del cotejo entre marcas confundibles, por lo que el valor de [a etiqueta es meramente
T L (O

Que, el solicitante entre otros argumentos, contesta: “(...) al realizar un CORRECTO E IMPARCIAL
ANALISIS del caso de autos vemos que se tratan de denominaciones completa y radicalmente diferentes y
ni el més desprevenido consumidor podra asociarlas bajo ningtin punto de vista. Tanto “DM” en la clase 31
como “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" en la clase 31 revisten caracteres propios lo
suficientemente notorios como para ser distinguibles muy ficilmente, Vemos asi que la marca oponente
"DM" carece de los elementos distintivos suficientes para generar una confusion razonable con nuestra
marca “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", cuya denominacion completa y etiqueta destacan
tanto en lo grifico como en lo conceptual, La simple coincidencia parcial de dos letras similares como Jo
son "DM", no puede ser considerada un factor determinante para impedir la coexistencia de ambas marcas.
[...] Es importante sefalar que la marca oponente "DM” se presenta de forma simplificada, sin los elementos
distintivos suficientes para ser considerada como una denominacion con fuerza marcaria propia. Por el
fﬂnrrauﬂ nuestra marca “PA PA PARA CDN&UMO HGNDM EL ORIGINAL" mc‘iuye una f'stm:t leja

[lsee mnﬂd!'h:r:ll de Prapfe HJ Inh rl4

ﬂqﬁwumuqi de Praiedsd I'.l:l::r'.'..
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023,
SOLICITADO POR DON MARCELQ 8.R.L.-n=sesrserssmrssssrsnsrmemnnsamsns .

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

Que, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
J45 MAPCaS OPOMBNLES, =nennnnssss srem et eade s st ma s s s e s s cn oo o oo s oon e s

Que, realizando el cotejo ortogrifico y fonético entre la solicitud de registro “PAPA PARA CONSUMO
DONDM EL ORIGINAL" (Clase 31) v la oponente “DM Y ETIQUETA" (Clase 31) “DM MAS Y ETIQUETA"
(Clase 31), se advierte que ambas comparten la combinacion de letras “DM" No obstante, presentan
diferencias en su impresion de conjunto, dado que la oponente contiene, en una de sus marcas registradas,
un solo elemento denominativo “DM" y, en la otra, dos elementos "DM MAS", mientras que la marca
solicitada se compone de cinco elementos "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL". Aunque
compartan el elemento DM, difieren en la composicion y la longitud de sus denominaciones.-----------=-------

Que, la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo ¥ no a sus elementos
tomados de forma aislada. Por ello, cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada “DM Y
ETIQUETA" v "DM MAS Y ETIQUETA" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi
presentado, ¥ no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: D, M),
razdn por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de
otra marca, atin en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la
TIREC T ATTEBEIIL o =sserrermer s m——— e e e e b o8 £ 44 SOt Sa e s Ea e onn S8 S P S 04SSR S 4SS S 4 Aa S 000

Que, la diferente composicion y longitud de las denominaciones analizadas genera una marcada
diferencia fonética, pues genera un ritmo y una entonacion claramente diferenciables para el oido
promedio del consumidor. Por ende, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y
auditiva propia. produciendo una percepcién global diferenciada entre las marcas en conflicto.-----=----------

PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL  (marca solicitada), y

DM {marca oponente)
DM MAS (marca oponente)

Que, desechando el analisis 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 la marca
oponente cuenta en uno de sus registros con la combinacion de letras en mayusculas de color negro que
por encima posee el dibujo de un sol con arcoiris de varios colores y en el siguiente registro la etiqueta se
conforma de una secuencia de letras en diversos tonos (negro, verde y rojo) con dimensiones diferentes y
un triangulo rojo en el lado izquierdo del logotipo, Por ofra parte, la etiqueta de la marca snhmtada posee
una secuencia de letras en color azul y rojo, en diferentes tamanos. En sintesis, la mateas
elementos de fantasia y al compararlas en su conjunto con las marcas oponent '
ariginales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparacién. ------ £ W :
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023,
SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.w=ss=ssssesssamssnnsasmaeoma s e e s o st am e mec e nm e s e e nan

L

marca solicitada marcas oponentes

PAPA PARA CONSUND - & : DM.
WEL ORIGINAL DM. >MAS

Que, adicionalmente, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas® explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles™. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mas ain teniendo en cuenta los demis elementos analizados en
CONjUNto en la presente resolUCION. == «====«rs e

Que, ademis de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informatico de la Institucién, se puede advertir que Don Marcelo
S.R.L.(titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: “PAPA PARA CONSUMO DON DM
DON MARCELO Y ETIQUETA" clase 3] Registro N2 624855, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya
cuenta con un registro concedido bajo una denominacién y logotipo similar, Por consiguiente, la solicitud
en curso, sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual y Fon@tica,----s-=sesmsmmrmmmmm e

Que, sabre el punto, jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusion es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de
dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es
la mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se lo ha reconocidp.™. ~==-s«sssssssaceseemmsemmmremeseeeaeaeeemcncans

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

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccién General considera que es u
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conj
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesgd
confirmar la resolucién recurrida, -~ s s eemse e e

Abg. Claudiz g
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"sanchez Hervero, Andrés. "Confusidn de Marcas® Editorial La Ley. Asuncién. 2013
* "DERECHO DE MARCAS® - Jorge Otameendi, 9 Fd., CARA, Abeledo Perrot, 2007 —
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023,
SOLICITADO POR DON MARCELO SR L.-rs-remrrarserrarrememmmsarmr e mme s e

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucién N° 684 de fecha 09 de ]ul!:::- de 2024 dictada pm' la
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos, -- -

Art, 22 DISPONER la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de la marca "PAPA
PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", Clase 31, Expediente N* 19630/2023,
solicitada a nombre de DON MARCELO SARCL.-+-----ss-Mgesrenssnmmmsanimnnnis e

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, -Gt weaeeoe e sflrnmnnmnee N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 498 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FORTIRE BY DLM® Clase 35, EXPEDIENTE N°® 73882/2024, SOLICITADO POR DLM

5‘&_----- L T T T T T e e e e P e L L e PR E LR e T ]

Asuneidn, | § ABH EUEEI

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convenc ional de Societal S.A. contra
la Resolucidn N® 498 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por Ia Direceidn de Asuntos Marcarios L Irlp,lns-.m

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de Socletal S.A, ¢
interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 498 de fecha 22 de mayo de 2025, dietada por la
Direccion ':Iﬁ.' Asuntos Marcarios |--"|-H,|“|"i”‘-‘5| A T ——————

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que coneedid el recurso de apelacion
H“*-rpuﬁig[“r e e

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, la representante convencional de Societal S.A. expresd
agravios; dictindose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, coseemnie.

Que, en fecha 24 de octubre de 2025, fue contestada la expresidn de agravios, Esta Direceldn llama
autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2025, +=-=+s=rerserermmranrrmammsassssrmasrmansenmsssrsaassrnenrassssnasens

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(.) Que, al realizar un anadlisis minuciosa vy compatativo de
las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FORTIRE BY DLM y la marea
oponente FORTIS-SIEMPRE+BARATO (SLOGAN) presentan diterencias significativas desde el punto de
vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas estan compuestas de manera distinta, lo que
permite establecer una clara diferenciacion entre ambas denominactones [ ] Del andlisis en conjunt
vemaos que en su confunto defan una impresion muy diferente que aleja toda posibiffdad de que exist una
confusion entre dichas marcas, Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, [ ]
Que, no existe ninguna postbihdad de contusion entre las marcas, FORTIRE BY DILM solicitada en fa Clase
35, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) H.‘gnrmrfi en la clage 35, :."ﬂhm‘n:'s;u-t Mhnt-mv i fa :.i';.fr-n'rm'
naturaleza de los servicios protegidos por Las mismas () s sseessseesees sessmsRstEEER SRR R A R AR L s

Que, se agravia el apelante, v entre otros argumentos expresa; (.. ) esta oposicion no fie deducidi en
base a la denominacidn FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN), como se afirma, sino en base al
elevadisimo riesgo de asociacion o de confusidn indirecta existentes entre las marcas en pugna, .. As/ la
denominacién FORTIRE BY DLM cuyo registro se solicita, es muy confundible con las marcas de mi
representada [...] dado que entre ellas existen semejanzas grificas, ortogrificas, fonéticas que las vuelven
muy similares y puede afirmarse que se presentan comao si fueran parte de una misma familia de marcas, tal
como se aprecia a continuacion [..] A simple vista se observa una amplia similitud r:m:grdf.rm entre fas
dc-namrnarianrs de las marcas wr pug:m Lii dvnurrmnc ion prm: i_;m.f FDRTIRF de la marca salicitada es una
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sustitucion de fa letra S, contenida al final de ki denominacion principal de las marcas de mi mandante, por
las letras RE en la marca solicitada, no ofrece un caricter suficiente distintivo como para constituir una
eV marca, va dque se mantuve integra el resto de la estructura gramatical de fa marca de mi representada.
Asumismo, fa inelusion del elemento BY DLM en la denominacion de la marca solicitada por la parte
adversa, tampoco otorga un caracter distintivo, considerando que todas las marcas de mi mandante son
marcas compuestas por slogans, cuestion que refuerza aun mas las similitudes de la marca solicitada con las
dle it representada (... ] es importante recalcar gue mi mandante no posee ningun vinewlo con el solicitante,
y mucho menos le ha otorgade una autorizacion para la utilizacion de su marca, con lo cual no puede
permitir gue ki misma sea registrada o utihzada por la parte adversa (.,)" === -sseesssesee s e venanas

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: “(.) no existe simifitud denominativa, en
las planay visual, ortogrifico, conceptual y, por sobre todo fonético, sino que, al contrario de lo atirmado,
ellay poseen notorias semejanzas que hacen definitivamente imposible su coexistencia, Es importante
ratificar, que la marca de la oponente carece de SIMILITUD E IGUALDAD, a la marca FORTIRE BY DLM , una
denominacion NOVEDOSA, TOTALMENTE UNICA, con productos TOTALMENTE LIMITADOS, por lo que,
resulta por demas ostensible gue fa marca FORTIRE BY DLM, solicitada NO constituye una imitacion y
menos una TRANSCRIPCION TOTAL de fa marca "FORTIS -SIEMPRE +BARATO (SLOGAN)" concedida, en
la clase 35 [, ] En este caso, los productos son completamente distintos (cubiertas vs, supermercado). El
priblico objetivo de FORTIRE BY DLM son consunidores de autopartes o distribuidores automotrices,
mientras que FORTIS SIEMPRE MAS BARATO se dinge al consumidor general de productos de
.\l'”j'-‘l'_’!'”“'."f'{'ﬂljﬂ {...J 00 i o A Bt e M e B e

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
"”llr'F““:hi[}I L e R

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
critenio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
L miaarcas ";I“l'll.'hh‘h. 0 0 00 I 0 e i B e

Que, realizando el cotejo ortografico y fonético entre la solicitud de registro *“FORTIRE BY DLM®
(Clase 35) y las oponentes “FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)" (Clase 35), “FORTIS MAYORISTA
ATACADO Y ETIQUETA" (Clase 35), FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) (Clase 35), FORTIS
COMPRA MAS - PAGA MENOS (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS VIVI MEJOR - VALORIZA TU DINERO
COMPRANDO AQUI (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO
(SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase
35),"FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)® (Clase 35), se advierte que la coincidencia entre los signos
en conflicto se limita exclusivamente a la ralz “FORTI", el cual constituye el Gnico componente comin
dentro de sus respectivas eStructuras denominativas, ====s=s=sssssssssssassasassesssasssssssssesasssnassssassesssissssses

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades
claramente disimiles. Aunque existe un grado de similitud por la raiz comin, la img eral de los

erfeln Cristaldo
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marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y facillmente perceptibles en
cuanto a su longitud, estructura y composicion grafica, tal como se observa en el sigulente cotejo; oo

FORTIRE BY DLM (marca solicitada), y

FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)
FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA

FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN)

FORTIS COMPRA MAS - PAGA MENOS (SLOGAN)

FORTIS VIV MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN)

FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA
FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA

FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)

(marcas oponentes)

Que, al respecto, las “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"sefialan cuanto
sigue: *(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlists del ntimera v la
secuencia de las letras o caracteres, fa posicion de las palabras o de los caracteres comcidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por efemplo, los elementos denominativos separados o unidoy
mediante guiones) [..] Se entenderd que existe similitud fondtica st el sonide de la pronunetacion de oy
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para qie no se
puedan distinguir suditivamente, Los elementos clave para determinar L impresion fonética general de an
signo denominativo son sus letras v sifabas y su orden v acentuacton particulares, Bl examen de las sifabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, vi que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion identica o similar. Por efemplo, los sigutentes
signos denominativos contienen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSLELIOr ALEOSAN (., )7 wvsesssersssmensumnemanssnn s s sme s ns s s b s e s ame s s e s e sen s s e s s m e s e e mn s n s

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacion
semejante, Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por si sola, no es suficiente
para generar confusion, En ese sentido, esta Direccion considera oportunao traer a colacian los argumentos
doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Mareas™ explica
respecto a las marcas complejas coanto sigue: "Ef mero hecho de uttlizar el tnice signo que compone uni
marca, para uttlizarlo en confunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas
marcas sean confundibles™, Vemos asi, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la ralz “FORTI,
no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, mis atin teniendo en coenta los demis
elementos analizados en la presente resolucion, -

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en ¢l caso de autos, vemos que la marca solicitante "FORTIRE BY DLM", hum ala prurm cidn de
servicios de la Clase 35, especificamente de: " SERVICIOS DE IMPffi" ATT e

.'-*E-

' Direceitn Nascional de Propiedad Intelectaal (EINAPTD, Fioveirices oo of exomivms o mo an on Paragaine, . |
huipsc wwew dinplgovoy pedal w3 propredad-indfustrial mireas directrices
"siancher Herrero, Andris, “Confision oe Mareas” Bditorial La Ley, Asuneion, 2003
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COMERCIALIZACION, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE REPUESTO PARA
VEHICULOS, CUBIERTAS, LEANTAS, ACEITES DE MOTOR, AROMATIZANTES, FILTROS, CERA PARA
PULIR VEHICULD, FORROS PARA VEHICULOS, PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES,
ADMINISTRACION COMERCIAL.." Por su parte, la oponente es titular de diversos registros marcarios en la
cluge 38, referidos exclusivamente o gervicios gue amparan servicios de comercializacion, conforme se
detalla & continuacion: FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) Registro N* 440928, Servicios de venta al
detalle y mayoristas de bebidas: enlatados; productos de limpieza; articalos de supermercado en general;
ferreterta; accesorios de coctna, comprendidos en fa clase 35 (treinta v cinco): FORTIS MAYORISTA
ATACADO Y ETIQUETA Registro N* 436626, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas,
productos de limpreza, articulos de supermercado en general, ferretena, accesorios de cocina; FORTIS
NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) Registro N* 445038, Servicios de venta al detalle y mayorista de
hebidas, enlatados, productos de impaeza, articulos de supermercado en general, ferreteria, accesorios de
circiia No se reivindica derechos exclusivos solwe ml'r:g.'m {Naclie vende + barato); FORTIS COMPRA MAS -
PAGA MENOS (SLOGAN) Registro N* 470525, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas;
prroductos de linpieza; articulos supermercado en general; ferreteria; accesorios de cocina, comprendidos
et i clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N© 8562 del ario 2012; FORTIS VIVI MEJOR - VALORIZA TU
DINERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN) Registro N°® 470572; Servicios de venta al detalle v mayorista de
bebidas; enlatados; productos de limpieza; araticulos de supermercado en general; ferreteria; accesorios de
cocina, comprendidos enla clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N 8562 del ario 2012; FORTIS
CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Registro N® 466463,
Servicios de Venta al detalle y mayorista de bebidas; enfatados; productos de limpieza; articulos de
supermercado en general; artfculos de ferveterla; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35
(TREINTA Y CINCO) del Decreto N* 8562 del ano 2012, FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA Registro N* 484857, Servicios de venta af detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de
limpieza, articedos de supermercado en general; ferreterfa; accesorios de cocina comprendidos en la clase
15 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N* 8562 del ano 2012 FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)
Registro N * 595203 Servicios de venta al detalle y mayorista, ventas por e-commerce y ventas digitales de
bebidas; enlatados; productos de llimpieza; articulos de supermercado; ferreteria; accesorios de cocina,
electranicos y electrodomesticos, comprendidos en la clase 35 (TREINTA ¥ CINCO) de la Resolucion N° 80
del ato 2023 De la comparacion de ambis coberturas se desprende con claridad que, si bien las marcas en
conflicto se encuentran registradas en la misma clase del nomenclador internacional, la naturaleza de los
servicios que distinguen carece de una conexion competitiva o comercial directa, encontrandose dirigidas,
ademis, a publicos consumidores claramente diferenciados, -==--cooeeemmm e

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de conmiderable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
canjunto, son disimiles, originales y disuntivas una de la otra en todos los planos de comparacion. En
consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que ha arribado el
A-qua, en laque ha declarado improcedente a ln oposicion planteadia en autos, e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direccidn General considera que es
caracteristicas proplias, y que no existe resgo de confusion ya que, analizadas en_cgl
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similitud suficiente entre las marcas en pugna, Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar Iz resolucidn rectrriadn, s sssissssssssssssssssssanssausssssssnssanassrnsserrrrrentenestearrer s s

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

Art. 18 CONFIRMAR la Resolucidn N* 498 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada |mr i
Direccidn de Asuntos Marcarios LIBRIOSOS, soerrserermmamrm i

Art, 22 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FORTIRE BY DLM", Clase 15, I"'xpvilu'nlr- N* 73882/2024, solicitada a nombre de

Art. 30 Nnﬂﬁqu'esap..r::e-m.m.------------------
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Asuncion, 1 Es Fl.BH EUEB

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de Soctetal S.A, contra
la Resolucion N* 499 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos,

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de Socletal 5.A, ¢
interpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N* 499 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la
Direccian de Asuntos Marcarios LITIRIOSOS, venersansnemniaminaianametinsss st sas st st s b sra s nera s nes

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
inturpuﬂgtn‘ e A ) B I S N A SR R S i s - A i S R R e e i D

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, la representante convencional de Socletal §.A, expreso
agravios; dictindose en fecha 12 de septiembre de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el termino de ey, «-eeeeee

Que, en fecha 24 de octubre de 2025, fue contestada la expresion de agravios, Esta Direccidn llamd
autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2025, -s«asesessesssmmmmmmmmansssinsss s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: %0 Que, al realizar un anilisis minucioso y comparativo de
las marcas en controversfa, se puede observar que la marca solicitada FORTIRE BY DIM y la marca
oponente FORTIS-SIEMPRE+BARATO (SLOGAN) presentan diterencias significativas desde el punto de
vista gramatical y fonético, A primera vista, ambas marcas estin compuestas de manera distinta, lo que
permite establecer una clara diferenclacidn entre ambas denominactones [..] Del andlisis en confunra
vemos que en su confunto dejan una impresion muy diferente gue alefa toda posibilidad de que exista una
confusion entre dichas marcas. Se puede pereibir a simple vista fa diferencia existente entre las mismas, [..]
Que, no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas, FORTIRE BY DLM solleitada en la clise
12, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) registrada en i clase 38, debido :‘.!-;m'a.n!mwrm ala diferente
naturaleza de los servieios protegudos por las musmas ()" sessanns

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: (. ) esta oposteion ne fise deducids en
base a la denominacidn FORTIS - SIEMPRE + HARATO (SLOGAN), como se afirma, sino en base al
elevadisimo riesgo de asoctacion o de confusion indirecta existentes entre las marcas en pugna, [...] Ast la
denominacién FORTIRE BY DLM cuyo registro se solicita, es muy confundtble con las marcas de mi
representada [...] dade que entre eflas existen semejanzas graficas, ortograficas, fonéticas que fas vuelven
muy similares y puede afirmarse que se presentan comao si fueran parte de una misma familia de mareas, tal
como se aprecia a continuacidn [ A simple vista se observa una amplia similitud ortogrifica g
denominaciones de las marcas en pugna. La denominacion principal FORTIRE de fa marca solic
reproduccion de la denominacion principal FORTIS, presente en lis marcas de i represent.

S
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sustitucion de fa letra S, conterda al final de fa denominacidn pancipal de las marcas de mi mandante, por
las Tetvas RE en la marca solicitada, no ofrece un caricter suficiente distintivo como para constituir una
nueva marca, ya gue se mantuvo integea ef resto de la estructura gramatical de fa marca de nu representada,
Asimismo, la nclusion del elemento BY DLM en la denominacion de la marca solicitada por la parte
adversa, tumpoco otorga un cardeter distintivo, considerando que todas las marcas de mi mandante son
marcas compuestas por slogans, cuestion que refuerza aun mas las similitudes de la marca solicitada con las
de mi representada ] es importante recalear que mioman dante no posee ninguan vinculo con el
solicitante, y mucho menos le ha otorgado vna autonzacién para la utilizacion de su marca, con lo cual no
puede permitir que ki misma sea registrada o utihzada por L parte advorsa (..,)" s

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: ") Sra. Directora, la marca FORTIRE BY
DAM estid solicitac para fa clase 12, que inclaye vehicolos v sus partes, como cubiertas (newmiticos), sin
embarge, FORTIS SIEMPRE MAS BARATO esti registrada en la clase 35, que abarca servicios de comercio
mnorista, come supermercados. Segon la Clasificacion de Niza, estas clases son completamente distintas y
na presentan una refacion directa entre los productos y servicios que ofrecen [..] En este caso, los
productas son completamente distintos (cubiertas vs, supermercado). El piblico objetivo de FORTIRE BY
DLM son consumidores de autopartes o distribuidores automotrices, mientras gue FORTIS SIEMPRE MAS
BARATO se dirige al consumidor general de productos de supermercadof.,) -« s s,

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
IHIL'I'FI'UU‘MU. IEEsssssssssmsssEEsEEEE T S

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusion entre la solicitud de registro y
IH.‘-”l“ﬂ-'“’t”l"”"."”‘tﬁh‘n ----- e P B R T I 0 0 B B

Que, realizando el cotejo ortografica y fonético entre la solicitud de registro “FORTIRE BY DLM®
(Clase 12) y lus oponentes *FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)" (Clase 35), “FORTIS MAYORISTA
ATACADO Y ETIQUETA" (Clase 35), FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) (Clase 35), FORTIS
COMPRA MAS - PAGA MENOS (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS VIVI MEJOR - VALORIZA TU DINERO
COMPRANDO AQUI (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO
(SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase
35),"FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)” (Clase 35), se advierte que la comncidencia entre los SIEnos
en conflicto se limita exclusivamente a la ralz "FORTI ol cual constituye el tnico componente comiin
dentro de sus respectivas estructuras denominativas, == -ss s e sessasesesass

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades
claramente disimiles, Aunque existe un grado de similitud por la raiz comun, la impresion general de los
sgnos cambla dristicamente debido a la presencia de los elementos adicionales, En consecuencia, las
marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes v faciimente pergeptibl
cuanto i su longitud, estructura y composicion grafica, tal como se observa en el sIgulente cotet
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA °“FORTIRE BY DLM® CLASE 12, EXPEDIENTE N* 73889/2024, SOLICITADO POR DILM

S.A.---------r----r-r------i--lh-i'l-'llil-l"l'l'i-'!III'I-'I'I'I'FII-%'IHI!I'F'IHII'I'I-l-!-I'I"F--!F ---------- LR b EErEEsE

FORTIRE BY DLM (marca solicitada), y

FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)

FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA

FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN)

FORTIS COMPRA MAS - PAGA MENOS (SLOGAN)

FORTIS VIVI MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN)

FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA
FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA

FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)

(marcas oponentes)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefialan cuanto
sigue: “(...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nomero v L
secuencia de las letras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimern
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entenderd que existe simifitud fondtica si el sonido de la pronunciscion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para giie no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar fa tmpresion fonética general de un
signe denominativo son sus letras v silabas y su orden v acentuacian particulares, El examaen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, yva que una similitud fonética
estarid determinada por fas silabas comunes v su combinacion idéntica o similar. Por efemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sflabas iguales pero otras diterentes o con un ritme de
pronunciacian diferente por lo que son fonéticamente diterentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POStEriOr ALEOSAN (.., )t -sseessrsssssssenssrrsssinsssssnsssnsessstasssasssssasssassrras st an st mms s nas s ansa s na s ansass

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrin pronunciacion
semejante, Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sl sola, no es suficiente
para generar confusion, En ese sentido, esta Direccion considera oportuno traer a colacion los argumentos
doctrinarios del Prof, Dr. Andrés Sanchez Herrero, quien en su libro “Confusion de Marcas™ explica
respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el dnico signe que eompeone unig
marca, para utilizarlo en mmrmm con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas
marcas sean confundibles™, Vemos asl, que el hecho de compartie un elemento, en este caso la ralz “FORTT,
no es suficiente para lmim.u la balanza a favor del rechazo, mas atn teniendo en cuenta los demis
elementos anallzados en la presente FESOILIC I, s s rem s s smsasnsressssmsnmmmssmnnasesssssnsnnssnsnsniscssnns sasrsnzEazEsrzs

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas
analizadas en el caso de autos, vemos que la marea solicitante “FORTIRE BY DLM", busca la proteccion de
todos los productos de la clase 12, la cual comprende principalmente los ve shiculos y aparatos para el
transporte terrestre, aéreo o acudtico de personas o de mercancias, Por su parte, la oponente es Iltnl.ll de
diversos registros marcarios en la clase 35, referidos exclusivamente a servicios que .arnp 2
comercializacion, conforme se detalla a continuacion: FORTIS - SIEMPRE + BARATD

' Direeetin Macional de Propiedad Intelectual {DISAPL, FPvetriee rlrlmrl vl evaemige de amirean en Parogeere, pp 147 v "r-n-. 'IJ'IIle

t||_|; worw i 3 propmedad-andisiriol o ;
* Sinchez Herrero, .ﬁ.l|:1u~a “Confuxiin o Mareas™ Editorial La Ley, Asuncion, 200, \'s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA *FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N°® 73889/2024, SOLICITADO POR DLM

S'A'l------I-i--l-------------'--n-r---l-----u--l---u.--n-------------------...-------.....,.....,.......“..1.............--.-...--....------.-.-......-.....,..,..n.......-....-.....

440928, Servicios de venta al detalle v mavonstas de bebidas; enlatados: productos de limpieza; articulos de
supermercado en general; ferreterfa; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta Y einco);
FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA Registro N® 436626, Servicios de venta al detalle y mayorista
de bebidas, enlatadas, productos de limpieza, articulos de supermercado en general, ferreteria, accesorios
de cocina; FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) Registro N® 445038, Servicios de venta al detalle y
mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpicza, articulos de supermercado en general, ferreteria,
accesorios de cocina No se reivindica derechos exclusivos sobre slogan (Nadie vende + barato); FORTIS
COMPRA MAS - PAGA MENOS (SLOGAN) Registro N* 470525, Servicios de venta al detalle y mayonista de
bebidas, enlatadas; productos de limpieza; articalos supermercado en general; ferreteria; accesorios de
cocitd, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto NY 8562 del ano 2012: FORTIS vivi
MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN) Registro N°® 470572; Servicios de venta al
detalle y mayonsta de bebidas; enlatados; productos de limpieza; araticulos de supermercado en general:
ferreteria) accesorios de cocing, comprendidos enfa clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto NY 8562 del
drio 2012; FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Registro
N* 466463, Servicios de Venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; articulos
dee supermercado en general; articulos de ferreteria; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35
(TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del ano 2012, FORTIS COMPRA MAS, AHORRA MAS (SLOGAN) Y
ETIQUETA Registro N* 484857, Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de
limpieza; articulos de supermercado en general; ferreteria; accesorios de cocing comprendidos en la clase
35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N* 8562 del ano 2012, FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)
Registro N * 595203 Servicios de venta al detalle v mavonista, ventas por e-commerce ¥ ventas digitales de
bebiclas; enlatados; productos de limpieza; articulos de supermercado; ferreteria; accesorios de cocina,
electronicos y electrodomésticos, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la Resolucién N° 80
del ane 2023, De la comparacion de ambas coberturas se desprende con claridad que las marcas oponentes
y la marca solicitada se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional,
Astmisma, s naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexion competitiva comercial
directa y apuntan a un plblico consumidor completamente distinto, = oo .-

A dicho respecto, es conveniente recordar gue el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocida como uniclase, en virtud del Art, 7 de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solleitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello derva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de eapecialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la que ha sido creada, Las marcas en pugna no comparten la misma
clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia
Plﬂiﬂl'.'i ENtre |48 MIBIMAE, === sssrrsammssnrsnnnssasnssnsssssnssnssssnsnanses e e R AR AR RN A ————

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos
de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
confunto, son disimiles, originales y distintivas una de la otra en todos los plancs de comparacion. En
consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decision final a la que
Asquo, en fuque ha declarado improcedente a la oposicion planteada en autos, <« e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA “FORTIRE BY DLM®, CLASE 11, EXPEDIENTE N* 7388%9/2024, SOLICITADO POR DLM

Eﬂdliirftlu-itt--i-h-l-l---hh------------------------------------------------------------------------------q--pq.qq.-..................rr|:

Que, en base a las consideraciones de hecho v de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Direceion General considera que es un signo con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugn.l Conforme a lo anteriormente ¢~::|uu-urn corresponde
confirmar la resolucion recurrida, evvensessrererennans rreeveTresses

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 499 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada pm L
Direceitn de Asuntos Marcanos Litigiosos, - T T T P T PR R PR

Art, 29 DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
“FORTIRE BY DLM", Clase 12, F‘ipt't!lf nte N°_73889/2024, solicitada 4 nombre de
DLM S.A.-- - -

Art, 32 ND‘T'IFIQLIESEpnrI.'_'E-l'lulu_-------------------~----~--
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N*
86461/2022, SOLICITADO POR ROMAN HILDEGARD, -++++sesssusarusssssinsssmsammusssrasssssssasssnsssssessnmnssnsssans

Asuncion, 1 0 ABR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma Romén
Hildegard contra la Resolucion N° 51 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada ;mr I Dtrmuhn de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; -=-==s=sssssscasnanss revssEEIrssusanssseTenae wre = e

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma Romin
Hlldega.rd e interpone recurso de apﬂacl{m contra la Resolucidn N® §1 de fecha 20 de febrero de 2025,
dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LItIglosos, ssssssssrssmssimmsinmarimisminsstsnss s snnes

Que, en fecha 22 de mayo de 2025 fue dictada la providencia que coneedié el recurse de apelacion
inrerpuestu‘ e SR S

Que, en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de Romin Hildegard expresd
agravios; dictandose en fecha 21 de julio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito
de expresion de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el términa de ley, =oesemeemea.-

Que, en fecha 08 de octubre de 2025, fue contestada la expresion de agravios por el representante
convencional de la firma Paulo Enrique Normandia Goncalves. Esta Direccion llamd autos para resolver en
f.er_‘ha 1% de utlubr.u df." P T T T T T e P P T TP P PP PP TRPT

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(.) Que, al cotejar las marcas solicitadas FUEGOS
ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA y FOGOS PIROSHOW oponente, se observa a simple vista que f
misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas
existen elementos gue las hacen muy semefantes en los planos tonético, visual v conceptual lo que puede
llevar tganto a la confusion directa (tomar una marca por otra) come a la indirecta (considerar que ambas
tienen un mismo origen de produceion). Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que
entre fa marca solicitada “FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" y la marca oponente
“FOGOS PIROSHOW" encontramaos similitudes idénteas en la denominacion ya que (FOGOS PIROSHOW)
traducido al espaniol es (FUEGOS ARTIFICIALES) que el solicitante tiene inserta en la denominacion
solicitada provocando que dichas marcas sean muy confundibles entre si, existiendo de esta manera el
riesgo de confusion y/o asoctacion. Que st bien el solicitante manifiesta que no existe relacion de clhises, e
importante mencionar que; la denominacion del solicitante hace alusion a "FUEGOS ARTIFICIALES”, dicho
de esta manera notamos que podria acarrear confusion con los productos del oponente, teniendo en
cuenta que la descripeion del producto menciona: "Exclusivamente, fuegos artificiales y pirotécnicos™(.,)" -

Que, el representante convencional del titular Romin Hildegard, se agravia y entre otrog.s
expresa; “(...) El a-quo incurre en sendos errores en la apreciacion que antecede, puesto queflas semejanzas
existentes son mayores que las diferencias, indicios de que las marcas no son suficie utemente distinguibles
la una de la otra y por tante la posibilidad de confusion con la marca :'v.-,({.-.».rr‘:fr T

.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA *FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°
86461/2022, SOLICITADO POR ROMAN HILDEGARD,+++=ssassenssssensunnsssamssssansnsssnssenmassmnsssssemssessreses

electo, no el Asquo no ha evaluado que mi mandante ha obtemido con anterioridad el registro de su marca
en nuestro pais, y por tanto es la legitima propetario de las misma v en of caso de autos, al tratarse de una
marca que ha adquirido notoriedad en nuestro pals, en adicion a fa proteccion conferida por el Art, 15,
citado anteriormente, la misma requiere una proteceidn especial, tal cual lo dispone el mismo Art, 2, en el
inc, g) [ Esto es justamente lo que se desea evitar en el presente caso, que el solicitante se aproveche del
renombre de fa reconocida marca “FOGOS PIROSHOW", lo que atectard directamente en el publico
constmidor guienes asociarin definitivamente ambas marcas por sobre todo el riesgo de que la marca
solicitada provaque la difucion de la fuerza distintiva de la marca de mi mandante. [...] Por tanto, es de poca
consideracion gue en este anilisis no se ha mencionado que fa denominacion pretendida por el solicitante
se encuentra reproducida en un 100% en la marca registrada e incluso en la misma secuencia, Resulta que
fas wdentidades son absolutas por lo que no cabe duda alguna de que la distincion entre las mismas es nula,
[] De todo lo dicho aqui, estamas seguros gue el Senor Director General podrd apreciar que los principios
citacdos en el considerando, no son cumplidos y por ende la marca *Fuegos Artificiales PIROFUEGOS” NO
BS REGISTRABLE, {...)" sesrsmsntrusassnsnsnvessssianesansuavosnsvnassssssssivissancessasssvotsninsonssinssiiniveassisiseinisonss

Que, el representante del titular Paulo Enrique Normandia Goncalves, contesta: “(..) la marca
solicitada “Fuegos Artificiales PIROFUEGOS Y ETIQUETA " no cuenta con los requisitos bisicos que hacen
factible un registro como lo son la NOVEDAD y la ORIGINALIDAD, Prueba de ello es gue las marca
enfrentadas resultan altamente confundibles en los planos gramatical, visual y fonético [...] Del precedente
coltejo se puede apreciar la misma estructura gramatical. Ademds, la marca solicitada se encuentra
contenida parcialmente en la marca, LO CUAL NO APORTA SUFICIENTE GRADO DE DISTINCION ¥
NOVEDAD & Ja marca solicitada frente a las multiples coincidencias que provocan la confusion entre las
misimas, constituyendo lo mencionado sin lugar a dudas factores determinantes para establecer el riesgo de
confusion entre esas marcas. [... | Que, de otorgarse la marca solicitada, ocasionarfa un grave perjuicio a los
derechos de mi principal, titwlar de una marca ya registrada v de concederse esta solicitud, el consumidor
también se verd obviamente burado en su buena te, puesto que indefectiblemente pensari que los
productos que el solicitante ofrece se relacionan con mi principal, por provocar la dilucién de la fuerza
distintiva de la marca, no siendo la coexistencia POSIBIE (1 ) e

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

Quie, en primer termino, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, —--+--

Que, analizando el campo ortografico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el elemento
similar entre la marca oponente *FOGOS PIROSHOW" (Clase 41) v la marca solicitada “Fuegos Artificiales
PIROFUEGOS" (Clase 13) es la palabra "PIRO" este elemento en comun se encuentra en el tltimo vocablo
de la denominacion, y aungue es utilizado en ambas marcas en combinacién con otras palabras, al
visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva, se venifican las semejanzas, razon por la cual esta
dependencia admimistrativa considera existird ¢l riesgo de confusion en el pablico consumido
Es importante sefalar que "PIRO" es el Gnico elemento de fantasia en las marcas enfréntadas; §
eso toda la atencion recae en esta parte del SIgno. — - e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N*
86461/2022, SOLICITADO POR ROMAN HILDEGARD. #-esssssusssassssassmssssnnsassnssasnnannssansssnnnsnanssnanssnnsnss

En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grifica y fonética entre ambas
TE AT L MR == wmm w088 8 S R SRR A AR RSN

Fuegos Artificiales PIROFUEGOS (marca solicitada)
FOGOS PIROSHOW (marca opanente)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sf, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, tenemaos que la impresidn
auditiva que generan ambas es similar y esto podria causar confusion en el publice consumidor.--

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determina
la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud, En este caso, la marca oponente
25 1inad marca Eil"l"IH“'IIﬁHt'I‘r'.I. Por su F'|-|I|'1l", Iivl Mllll'““fi S CUenta con una I"'|ll.'|l|1"rd. iil MIRMA ConsIiste en un
cuadro con fondo negro. la imagen de un cohete en vez de la “I* de PIROFUEGOS, ral denominacidn en
letras blancas y subrayada en lineas irregulares, en el margen superior la denominacion FUEGOS
ARTIFICIALES en letras negras y resaltado amarillo, Como se puede notar a cantinuacién, el elemento
preponderante de la etiqueta es PIROFUEGOS: = secves

marca snticitada

Que, debe sumarse el hecho de que las marcas en pugna se encuentran en clases relacionadas del
nomenclador internacional, En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas
en el caso de autos, vemos que la marca oponente posee registro en la dug_,l]_}‘nl.l".i la siguiente cobertur
de productos: “Comprende articulos de fa clase 13, Exclusivamente juegos artiticiales v pirotécnicos”.
Mientras que la marca solicitada pretende cobertura de los siguientes servicios comprendidos en la clase 41
"Organizacion de eventos, servicios de entretenimiento”, Ficilmente se colige que hay una relacidn directa

I Parerina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA”", CLASE 41, EXPEDIENTE N°
86461/2022, SOLICITADO POR ROMAN HILDEGARD. -+ s+sssessssesssssssnseanssnemasasassmanaessamssamsssnsssanassass

empresarial - o gue  estin vineuladas de alguna manera, generando  asi un riesgo  real  de

CONURItN,sssessen B 0 00 . 0 e e L A e o e B s

(Quie, conforme se verifica en el formulario de solicitud abrante a fs, 01 de estos autos, el solicitante de
la marca "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" no reivindica las palabras “Fuegos
Artificiales™. Por tanto, la exclusividad solicitada se extiende a los demds elementos que componen la
denominacion: PIROFUBGOS, mccccscsansr s snnss snannns st issssniasansssssssessssnsssssssnsissssssssssesedsssesssssssssnes

Que, corresponde ademis realizar un andlisis semidntico o conceptual a fin de determinar si las
marcas en cuestion poseen algin significado particular que permita diferenciarlas en la percepcion del
consumidor, En este sentido, debe sealarse que la denominacion *“FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS”
hace alusion directa en su denominacion a FUEGOS ARTIFICIALES y respecto al elemento PIROFUEGOS
tumbién otorga la idea de PIROTECNIA ylo FUEGOS ARTIFICIALES; por su parte, la denominacién de la
marca oponente *FOGOS PIROSHOW" también utiliza el vocablo del idioma portugues "FOGOS" que
significn "FUEGOS ARTIFICIALES" y ¢l elemento “PIROSHOW" también alude a la idea de PIROTECNIA o
SHOW DE PIROTECNIA. Por lo tanto, las marcas se asemejan también en el plano conceptual, «==ssewseseene

Quie, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mis
por sus semejanzas que por sus diferencias, 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
simifitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de lt semegante disposicion de esos elementos”™. Fundamenta esta regla, en que
en ke mayorfa de los casos, "la confiusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones v de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que fas marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de li Prmera™, === et s

Adicionalmente, se debe evitar la dilucion de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge
Otamendi, en su obri DERECHO DE MARCAS, expresa: “la teoria de la dilucion ha sido creada para
detender la relacion marca-producto, especralmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se
permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabri el origen de los
1”,-["_{'“-;”\1; R

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se
puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 inciso " de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohibe el
registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacion con esa marca, situacion que
acontece en el caso de autos, Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es
proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
rlesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera—
consumidor pueda creer que tienen un ongen comiin, resulta inviable la coexistencia

L i T . TR e + Fer S ——
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIRGF‘LI EGOS Y ETIQUETA' CLASE 41, EXPEDIENTE N*
86461/2022, SOLICITADO POR ROMAN HILDEGARD, -+-sssrssessurasarsrsusasmsananssasssanasssnsnasnssassnmesnsnnasssns

Que, en conclusion, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa
magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, Ademis, de la relacion de
clases existente entre las mismas. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
ésta Direccion General arriba a la conclusion de que no es viable la coexistencia pacifica entre las marcas en
pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolucion recurnida. -« - e

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

Art. 19 CONFIRMAR la Resolucidn N* 51 de fecha 20 de febrero de 2025 dicrada 'pur laa
Direccion de Asuntos Marcarios L INIBIO&OS, == Seds R EEA A RSP A T RR

Art, 22 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de registro de la marca *FUEGOS ARTIFICIALES
PIROFUEGOS Y ETIQUETA", clase 41, Acta N* EM&IJ’E‘DH salicitada a nombre de la
firma ROMAN HILDEGARD, --------coeeoien e ——

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédulin, «e-seenemnmmsnsszns]

mﬁwﬂ‘n.
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POR LA CUALSE REVOCA LA RESOLUCION N2 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMERE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PUKAVY",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30832/2013, A NOMBRE DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.-=--========s=========o=-

Asuncion, 1? ABR ?HZB

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. en contra de la Resolucion N? 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por la
Direccion de Marcas, e et e

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2017, se presenta el representante convencional de ALBAUGH AGRO
BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N2 1686 de fecha 14 de
noviembre de 2014, dictada por la direccion de marcas, -==-===sessssrmmsrmm oot

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedié el recurso de
L A N st i e s S R o e i S e i s o e A A B R R S e i o S S

Que, en fecha 18 de diciembre de 2017, el representante convencional de ALBAUGH AGRO BRASIL
LTDA. expresé agravios; Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 08 de noviembre de 2018, == srmm e s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas [...] Esta secretaria ha constatado la existencia de la marca "PUKAVY" amparada para
la clase 44, registrada con el n® 273748 en fecha 23/11/04 a favor de COBANER .S.A. en donde ambas
denominaciones son idénticas y no podrédn tener coexistencia pacifica, habida cuenta que entre las mismas
existe relacion de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(... )" —---=---m-ssessmmmammmnnnneaeene

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: %(..) siendo que la marca base del
rechazo se encuentra registrada en la Clase 44, mas no en la Clase 5, la proteccién absoluta invocada no
tiene sustento juridico alguno y no es viable. Sobre el particular hago especial hincapié en que una marca
no puede registrarse para proteger indiscriminadamente cualquier mercaderia, producto o servicio, la
marca solo protege articulos o servicios para los que ha sido registrada [...] No obstante, con el objeto de
alejar atin mas toda posibilidad de confusion y a fin de dar mayor viabilidad posteriormente se presentard
T L T o L T P

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
]ntcrpucstﬂr -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion, corresponde analizar si la marca registrada,
base del rechazo, se encuentra vigente, En ese sentido, segiin la base de datos de la DINAPI, el Registro N*
273748 de la marca “PUKAVY”, Clase 44 a nombre de Cobaner S.A., vencid el Y

posteriormente su renovacion: Registro N 412297 vencio el 23 de noviembre de 2024, habie lr: ASIMISmo
. g
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PUKAVY™,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30832/2013, A NOMBRE DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA ---=--==sessssssmcscannnas

cuenta con el Expediente N.2 2563521 en el cual obra un Informe de Abandono de fecha 23 de octubre de
2025, que expresa: “(...) Que, conforme al examen realizado en fecha, correspondiente a la solicitud de la
marca individualizada mas arriba, se informa cuanto sigue: Presentacion extemporinea de la solicitud de
renovacion teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la ley de marcas(.,)-----=-====smsssensascemcs

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrandose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 2% y 62 de la Ley N* 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolucion recurrida y autorizar la
prosecucion de tramites para el registro de la marca hoy solicitada,ss=ssessssss oo

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

Art. 19 REVOCAR. la Rescluciin N2 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014 dictada por la

Direccion de Marcas. -==-=«ssmermem et e e e anane

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

"PUKAVY", clase 05, Expediente N°® 30832/2013, solicitada a nombre de ALBAUGH

Art. 32 NOTIFIQUESE . ---------==sssmmreseeeeaascans A,y i i
- 1 o 4 dagng L g Ey i 4
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCION DE CARBON", EXPEDIENTE N* 9002133, DE FECHA 29
DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A, - ===rsnsssmsssnnsssssnnnssssnnnsnmssnnnsnnsssmnssnss

Asuncion, 23 ABR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma V & M
BRASIL S.A, contra la Resolucidn N 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Direccion e
Pa[entcs }r o e e i i e i e S e e R R R e B

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre del 2018 se presenta la representante convencional de la frma
V & M BRASIL S.A, i interponer recurso de a;wtaunn contra la Resolucidn N® 447 de fecha 25 de mmu
del 2018, dictada por la Direccion de Patentes. - eSS SRR ETRENETIIRIASAREN T IR SR

Que, en fecha 13 de julio del 2018, fue dictada la providencia  que concede el recurso de
apelach‘:-n 1I1t'1‘rr!uf'5!n, Elevﬁnfh]s{‘ I'n_s H'thﬂﬂ ﬂ] ﬁllp{‘ri[]rl T T E NI TN RN R

Que, en fecha 11 de noviembre del 2019 expresa agravios la apelante, En fecha 12 de diclembre
del 2025 se llama Autos para resolver, Esta Direccion General, como medida de mejor proveer, remitid
el expediente a la Oficing de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un
Dictamen téenico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresion de

agl‘a‘u‘tt:ﬁ“riﬂfﬂ!lll'--'i-!-!-l!!Il!-l!-ll'!'!!i!l!lil|IIIF'1III'II1"-P1-I'| ----------- T T T I N R R T RN T

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurnida rezas ()" Que, of dictamen tinal de la Asesorfa Téemea de
Patentes ATP N® 47/2018, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
sefaladas en la vista de Fondo N* | ATN N* 88/2017 de fecha 311102007 y realizando of examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista
del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artfculos 3% 7°,8°,
150y 17° y el An. 8° del decreto reglamentario N® 14201 de la Ley 1630/00 "De Patentes de
Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer
de la Direccion General de Propiedad Industrial’(... )" «=ssssss s

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(.) La solicitud PIO7O05 -6
(D) presentada por Vallouree es un primer depdsito que se centra en la estructura de *doble tubo® de
fa zona de carga (1) ¥ la zona de secado (2) del reactor. La solicitud presentada por el mismo
solicitante se refiere a un reactor que difiere de la téenica anterior en que;: a) la zona de carga (1) esti
dispuesta excentricamente con respecto a la zona de secado (2) y b) la salida de fa linea de extraccton
de gas (23) de la zona de seaco estid ubicada sutancialmente en la seccion de drea mids grande del
espacio anular (A). Estas caracteristicas particulares proporcionan un mejor rendimiento af reactor,
va que reducen la velocidad de thijo de gas en el punto de extraccion y consecuentemente; reducen
ademas la resistencia al aserrin (consulte paginag 5, lineas 18 a 21 de la solicitud PCT), Fstas
caracteristicas no se describen en la primera solicitud PIO7005T-6 (DI), nt sus efectos téenicos son
mencionados. Las dimensiones v proporciones ahora anadidas a fa renvindicacion | (originalmente
descrita en la reivindicacion 3) del reactor tampoco se describen en DI, Con refacian al antec m’e nie
D2 US 5.584.970, la presente invencion difiere de D2 en o siguiente; a) la zona de cap
dispuesta excéntricamente con respecto a la zona de secado (2) y b) la salida de la finea ¢
de gas (23) de la zona de secado esta ubicada sustancialmente en la seceion del jre
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“"RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCION DE CARBON®, EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29
DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL §.A,++=-++=-s=ssssransssmanrunsssmasaasasarassenssssenses

espacto anular (A). Estas tambuén son las musmas diterencias de la invencion sobre DI, Ademas las
dimensiones especificas definidas en i reivindicacidn original 3 v ahora afadidas a la reivindicacién 1
na se revelan ni sugleren en Do D2, ()" <seaeeeeenenns T T T R T TR PP

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

Que, en primer lugar se observa que el Art, 13 de la Ley N* 1630/2000, reza: "Artfeulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podrd ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranfera, La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccidn de la
Propredad Industrral, que le asignard nimero, techa y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripeion;
v) una o mds reivindicaciones; d) los dibtyos que corvespondieran; y ) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la fecha, el nimero y la oficing de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de JH Pf'tlpﬂ‘l'jﬂﬂl ”Td“h"rﬂ.ﬂ-r- M e s R s st s s naaas Fipae

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud NY 02333/2009 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
22 de junio del 2018, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6)
reivindicaciones,  presentado en el expediente NV 1821899 de fecha 03 de abnl del 2018 como
contestacion a la vista de Fondo N® TATP N* 90/2017 de techa 09 de noviembre del 2017 , notificada al
solicitante el 29 de noviembre del 2017, b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ©) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatono, con
sels (6) Felvindieaciones,s--s-=sss e e el srTEREaEsELs 0 et o el i s

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacian de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técmeo sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a traves de su Dictamen Técnico de Fecha 14 de abril del 2026, determina que aungue las
nuevas revindicaciones presentadas fueron expresadas de manera més clara y varas de las
objeciones hechas en dictamenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aun carecen de Nivel
Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000
de " Patentes de Invenciones” en SUs Att. 3° ¥ B ccccceememmrmsiiimnssssssas st s ss s s s anda s a s sna s

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: (. No obstante, dichas diferencias no implican una modificacion sustancial del
principio técnico general de los reactores continuos de carbonizacion conocidos en D1 a D3, sino que
constituyen vatiactones de cardeter geometrico onentadas a optimezar la cireulacion de gases dentro
de un sistema va conocido, En etecto, los tres documentos del estado de la técnica ensean de
manera consistente que la eficiencia del proceso depende en gran medida del aprovechamiento y
recirculacion de fos gases generados durante la carbonizacion, asi como de la correcta distribucion
térmica entre las distintas zonas del reactor, En este contexto, la modificacion de la geo
del reactor, incluyendo la disposicion de entradas v salidas de gases o la intge
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
“RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCION DE CARBON", EXPEDIENTE N* 9002333, DE FECHA 29
DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL 5.A, -+ +=sssssssnusssssnssssnnssnnasssannsansassmssnnsnnes

que modifiquen el flujo, constituye una medida de disedo habitual para el experto en fa matersa,
Desde la perspectiva de un experto en el drea, es comuin tratar problemiticas de mejorar la eficiencia
de intercambio térmico v distribucion de gases en la zona de secado de un reactor continuo de
carbonizacion, Es por ello que se considera natural realizar agustes en la geometria del cabezal de
carga y en la disposicidn de los conductos de extraccion de gases, con el fin de mejorar la circulacton
interna y evitar zonas muertas o de baja transterencia téermica. Tales modificaciones, como la
introduceion de una configuracion excéntrica o la generacion de espacios anulares, forman parte def
repertorio habitual de soluciones de ingenieria en el disenio de reactores de flujo continuo, en los
cuales fa optimizacion del patron de flujo gaseoso se obtiene medante ajustes geomdtricos
progresivos y ensayos rutinarios, En este nusmo sentido, aun cuando la presente solicitud argumenta
que fa configuracion geométrica particular permite evitar o reducir el arrastre de aserrin por los gases
extraidos desde la zona de precalentamiento, dicho efecto no puede considerarse suficiente para
conferir nivel inventivo, El arrastre de particulas solidas por corrientes gaseosas es un fenomeno bien
conacido en la técnica, propio de sistemas gas-sdlido, y su mitigacion forma parte de los problemas
habituales abordados mediante ajustes en la velocidad del gas, cambios en la seccion de flugo,
incotporacion de zonas de expansion o modificacion de la geometria interna del reactor. En
consecuencia, la adopecion de una configuracidan geométrica destinada a disminuir dicho arrastre
constituye una medida previsible para el téenico en la materia, basada en principios generales e
dinimica de fluidos y diseno de equipos, sim que implique la obtencion de un efecto téenico
inesperado ni la superacion de upa dificultad técnica no resuelta previamente, Por lo tanto,
considerando en conjunto las ensefanzas de DI, D2 v D3, la presente solicitud dertva de manera
evidente para un experto en la materia, quien, partiendo de un reactor continuo vertical con
cireulacion de gases, como los divilgados en el estado de la téenica, podeia Begar a la solucidn
propuesta mediante simples modificaciones geometricas orientadas a optimizar la distribueion del
flujo gaseoso. sin requerir actividad inventiva, En consecuencia, la diferencia estructural entre la
solicitud y el estada de la téenica corresponde a una optinnzacion de disefio dentro del alcance
normal de la ingenieria de reactores de carbonizacion continua.f.) ===

Por lo tanto, esta Direccidon General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucion N
447/2018 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la

invencion 9002333 de fecha 29 de enero doel 2009, carami i anah :
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la
Direccion de Patentes "POR ElL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N*900233% DE FECHA 29 DE ENERO
DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA V&M DO BRASIL. *RECTOR PARA LA
CONTINUA PRODUCCION DE CARBON® oo e et

Art2? ORDENAR el archivo de la sohicitud de patente *RECTOR PARA LA CONTINUA
PRODUCCION DE CARBON®, N2 (1233%/2009 de fecha 29.de enera del 2009, -

Art.3t NOTIFIQUESE por cédula,--==r-semmrmamsammaasanians g

CLludiz Pamela Cristaldo
‘_] Ditectpea General Interina
o Disecefin @eseral de Propiedsd ladgurial
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Resolucién N° W

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N°® 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBONICOS",
EXPEDIENTE N°® 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS
DEUTSCHLAND GRIBH, =osrnsrnsrsamsessssnasnmnnssssresansinns nsmnssassnnnnssansserysssst sestiassmessanssasssnunsasrans

Asuncian, 23 ABR o

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de la firma LANXESS
DEUTSCHLAND GMBH, contra la Resolucidn N* 2023549 de fecha 07 de |i1l|11 el 2029, dictada |mr la
Direccidn de Patentes, y; - PR ASeECietiaEs .

RESULTA:

Que, en fecha 15 de febrero del 2024 se presenta el representante convencional de la firma
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucian DP-RESOL
N2 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Direccion de Patentes ssssossamsmisae

Que, en fecha 28 de febrero del 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose [08 aUTOs Al SUPETIOE, «seessemi e

Que, en fecha 06 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 22 de octubre del
2024 se llama Autos para resolver, Esta Direccldn General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
téenico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de expresion de agravios, -«

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurnida reza: * (L) Que, el dictamen final de la Asesoria Técnica de
Patentes DP-DEF N® 175/2023 entre otras cosas dice: " Dado gue el solicitante no salve las objeciones
sefialacdas en fa Vista de Fondo N* | DP-DEL N® 322/2022 de fecha HA0/2022, realizado el examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados v las nuevas reivindicactones presentadas,  se
dictamina que la solicitud 101726/2018, desde el punto de vista téenico del examinador NO CUMPLE
con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3° y 8 de la Ley 1630/00 “De Patentes
de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo
mejor parecer de [a DIreccion. (...) ===-=sssssassarsssrsissariassesssesss s s s

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: “(..) El documento DI describe
la esterifizacion de matertales perecederos con dicarbonaro de dimetifo en un intervalo de
temperatura especifico. Ademis en DI se descnbe gue la adicion v el envasado se puede aplicar en
botellas, envases y latas. La diferencia técnica entre la reivindicacion | y DI es que se utiliza un
recipiente de .ﬁ’ummm con un revestimiento de poliéster especifico, Esta diferencia téemca crea of
efecto de que los dicarbonatos de dialquilo se pueden almacenar mucho mids tiempo gue en
recipientes de aluminio anodizado o sin revestimiento. Por o tanto el obgeto de la presente invencion
definida en el nuevo capitulo reivindicatorio enmendado es proporcionar un recipiente de alaminio
mejorado para el transporte v almacenamiento de dicarbonato de dimetilo y/o dicarbonato de dietifo,
DI ensefa a transportar carbonato de dimetilo en estado congelado para manipularlo y almacenario
sin pérdida de su actividad brologiea, Sin embargo, DI no menctona en ninguna parte que las latas se
encuentren revestidas de aluminio, El documento D2 describe el uso de dicarbonatos de dialquilo
para desinfectar materiales no perecederos tales como recipientes o barriles de aluminio, Fn
particular, el ejemplo | describe el uso de dicarbonato de dietilo en presencia de agua v etaneds
desinfeccion de un recipiente de aluminio antes de su esterilizacion, Incluso SLDZ mened

iyt eiin Geaeral de Frapiedad [eduinrial
Wrecita Nucinna! de Prepuedad lnselecrml
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Resolucion NO;J_ Q l‘

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBONICOS”,
EXPEDIENTE N® 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS
DR ESEHLANS QIR <o tannsiinsanssshiassoassrssbosiatisssiniscns
recipientes de alurminio que han sido revestidos con polfester se pudieran desinfectar con
dicarbonato de dietilo, esto no le enseria a un experto que un revestimiento de poliester especifico
podita reducir la descomposicion de dicarbonatos de dialquilo durante el almacenamiento y
transparte, Los recipientes de altmminio mencionados en D2 solo se utilizan para el almacenamiento y
envio de bebidas no para ol transporte de dicarbonatos de dialquito, El documento D3 describe un
deposito acido de bateria, El acido de la bateria es una composicion de LIPF6 y otros compuestos. La
pared del cuerpo del deposito divillgado en D3 esti provista de una pelicula de PVC que fortalecerd la
propredad anticorrosiva del deposito de Huido. Ef DMC se menciona entre otros, como uno de fos
posibles compuestos gue se pueden utthzar en el acido de la bateria. EI DMC se conoce también como
carbonato de dimetilo que se puede disolver en agua. El carbonato de dimetilo se puede disolver en
agua. A diferencia de esto, los compuestos de dicarbonato de dimetilo y/o dicarbonato de dietilo se
descomponded ripidamente en agua v son poco solubles en agua. Un experto no habria esperado
obtener mnguna indicacion a partir de D3 que pudiera ser unl para resolver el objeto subyacente de la
presente mnvencion porgue D3 esta dirgido al uso de un compuesto diferente con diferentes
PROPICAaTes F1SICES, ()" ++resrresssrsersinsssinissstasssssssssnsasnnsssanssrasssnssssnessessenssseasssanassnnsensasan

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

Que, en primer lugar se observa que el Art, 13 de la Ley N* 1630/2000, reza: “Artfeulo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nactonal o extraryera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direceién de la
Propiedad Industrial, que le asignara numero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atnbuida a la invencion y su descripcion;
¢) una o mds reivindicaciones; d} los dibujos que correspondieran; v e) un resumen, La solicitud de
patente deberd indicar la techa, el nimero y la oficing de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titulo de proteccion que se hublese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuye procedimiento mchiya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la nusma invencion revindicada en la solicitud presentada a la
Direccion de la Pf'l'_ip.ll_‘dﬂdfﬂ{fﬂ.ﬂﬂ.ﬂf." 0 L e 0 0 A A 0 B B

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto ¢l rechuzo de la solicitud N 101726/2018 basandose en ¢l Dictamen Final de Fondo de fecha
27 de junio del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 13 (trece)
reivindicaciones, presentado en el expediente N* 230229 de fecha 16 de enero del 2023 como
contestacion a la vista de Fondoe N® I DP-DEF 322/2022 de fecha 11 de octubre del 2022, notificada al
sulicitante el 27 de octubre del 2022 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado
principalmente porque las revindicaciones carecen de nivel inventivo ¢ El solicitante, en su escrito
de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que
las mismas cumplen con los enterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las
observiciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N® 175/2023,-««eseaeememmrmammmmsmanennannnn

Postenarmente, como medida de mejor proveer, la Direccion General de Propiedad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatorfa de Apelacion de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el
examinador a través de su Dictamen Teenico de Fecha 08 de abril del 2026, deter
retivindicaciones ;lrr.'m'ntadas fueron L‘.‘dpt'usudus de muanera mas clara ¥ que las oljpeek 1y
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Resaolucidén N®

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBONICOS",
EXPEDIENTE N°® 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS
DEUTSCHLAND GMBH, ssssssssssssnsssssnsnnnssasnsssssssnssssssssssissssssssissssssssssiiissssssssymmsssssmnnsmrass sy
dictimenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad

exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones” en sus Art, 3y *, 8%, s

Que el Dictamen de la Asesorfa Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: "(.) En base a todo lo expuesto, el problema récnico planteado en la presente
solicitud puede formularse como la provisiin de un sistema de envasado que permita mantener fa
estabilidad quimica de los dicarbonatos de  dialquilo  durante  periodos  prolongados  de
almacenamiento y condiciones de transporte, Este problema no se encuentra explicitamente
recanocido en los documentos del estado de la técnica, que aunque mencionan ampliamente el uso
de estos compuestos como esterilizantes, no mencionan métodos o procedimientos para conservar
ese compuesto de una manera efectiva, Un factor comin en los documentos mencionados v en ef
estado de fa téenica es la inestabilidad de estos compuestos por lo que recurren a téenicas como
congelamiento o su disolucion pocas horas antes de su uso de manera a evitar su degradacion, Es por
ello que se considera que la seleccion de un recubrimiento interno especifico basado en polidster, v
en particular de compaosiciones poliméricas como las descritas en las refvindicaciones de la presente
solicitud implican una eleccidn téenica divigida a munimizar las interacciones guimicas entre el
contenido y el envase, reduciendo asi las vias de degradacion del compuesto, Dado gue el estado de
la técnica no proporciona directamente indicaciones que se enfoguen en esta problematica, se
concluye que la invenciin no resulta evidente para un experto del drea, Se puede concfuir que
solucian técnica propuesta en la presente solicitud no resulta obvia frente al estado de la téenica y
resuelve un problema relevante relactonado con el almacenamiento v transporte de dicarbonatos de
dialquilo. Dicha solucion se encuentra respaldada por un efecto téenico que evidencia las ventajas del
envase reivindicado, el cual permite una mayor estabilicdad v vida unl de estos compuiestos,
facifitando asf su manipulacion, almacenamiento ¥ LEANSPOITe, (i, )% s

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es
permitir que los inventores puedan recuperar su inversion otorgandoles una reservi de mercado, lo
que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en dltima instancia, redunda en un
claro beneficio a la economia NACIONAL' seereresrsrmnissene s s

Por lo tanto, esta Direceion General considera procedente, REVOCAR la Resolucidn DP-RESOI
N® 2023-549 dictada por la Direccién de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 1101726/2018 de fecha 16 de noviembre del 2018, sersreermremmasnmnsnsnsns s

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucion DP-RESOL N* 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023,
dictada por la Direccion de Patentes *POR EL CUAL SE RECHAZA LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N® 101726/2018 DE
FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIR XESS
DEUTSCHLAND GMBH, BA|O LA DENOMINACION “VA
QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBONICOS" -+« --eee-

[ E e Clandia Pamela Cristaldo
‘Rapela, Miguel A, Innovacion y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y ﬁiﬂTHI"ﬂﬂEﬁﬂr‘. Rl hlabissta Interina
Buenos Alres. Argenting 2006, p. 74, WE e o dall Geneal de Propiedad Indusitl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL
2023, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE *VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBONICOS",
EXPEDIENTE N* 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS
r by | BT e e S T R NG :
Art.2 ®

e - po—— B ——— -

ORDENAR la prosecucion de tramites en la solicitud de patente “VASOS DE
ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBONICOS®, N¥ 101726/2018
de fecha 16 de noviembre del 2018, -ccasmmermsmmannmnninie. .

Art3®  NOTIFIQUESE por céduli «sssssssesesessnnes

udia Pamela Cristaldo

\  Directora General Intering

i | =l
T Digescitn General de Propledad Indmarrial
g L] 1]:|m*.£1 Wychamat B Premietad lotelenias
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N® 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICIONES Y METODE‘JS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS
C", EXPEDIENTE N* 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD

Asuncion, 23 ABR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de la firma GILEAD
SCIENCE INC., contra la Resolucidn DP-RESOL N* 2021-453 de fecha 01 de junio del 2021, dictada por
lll‘.. Dlrefflﬁ” df‘ F’1tent‘n‘ },l mEEamETasmsETE T TES I ErEE AT ToarTso s TsssssamiasTstsssssassstssabansasssssanaanan

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
GILEAD SCIENCE INC., a interponer recurso de apelacion contra la Resolucion DP-RESOL N* 2021-45%
de fecha 01 de junio del 2021, dictada por la Direceion de Patentes, - R LLITTITCRIPEIS

Que, en fecha 02 de noviembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
-.apulm:ifu*; inra..-r}nu:stn, vlevandose los autos al SUPEIIOr. o rssimiiiitimissna s s avsssansasis

Que, en fecha 31 de julio del 202% expresa agravios la apelante, En fecha 14 de margo del 2024 se
llama Autos para resolver. Esta Direceion General, como medida de mejor proveer, remitio el
expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da instancia para un Dictamen
técnico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresidn de agravios, ---------

CONSIDERANDO

Que, la Resolucién recurrida reza; * (..) Que, el dictamen final de la Asesoria Téenica de
Patentes DP-ATP N* 151/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones
sefaladas en la vista de Fondo N® | DP-ATP N* 235/2020 de fecha 09/09/2020 y realizando el examen
de tondo correspondiente, se dictamina que fa solicitud desde ef punto de vista del examinador, NO
CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los articulos 3%, 8% 5% y 17° de la Ley
1630/00 “De Patentes de Invenciones”. Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de fa
solicitud, salve mejor parecer de la Direccidn General de Propiedad Industeial (., )", sosssssss .

Que, el recurrente funda sus agravios en los sigiientes términos: %(..) Segiin las modificaciones
anteriormente descritas v el alcance limitado de las reivindicaciones, la presente solicitud describe
una composicion farmacéutica que comprende una forma cnistalina especitica del compuesto
GS8-7977. Dicha composicion tambitén se caracteriza por inchuir una combinacion especifica de
excipientes. Ahora en la descripcidn de la solicitud se ha establecido que las composiciones
farmacéuticas reivindicadas son ventajosas v vitiles en ef tratamiento del Virus de la Hepatitis © (VHC),
Particularmente. en la pagina 8 de la descripcion se manifiesta que: “El GS-7977 (también denominade
sofoshuvir y antes denominado como PSI-7977) es un profirmaco analogo nucledtido actualmente en
ensayos de fase2/fase3 para el tratamiento de fa infeccidn crinica por VHC (.. Se han realizado varios
ensayos clinicos de fase 2 para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de 400mg de GS-7977
administrados durante 8 o 12 semanas con o sin ribavirina y opeionalmente peginterferon en sujetos
con VHC GTI, GT2 o GT3. Los resultados de estos ensayos, junte con los resultados de estudios in
vitro, revelaron varias ventajas potenciales v hasta el momento desconocidas de los regimenes de
tratamiento de VHC que utifizan GS8-7977 en combinacién con nbavinna,  Estos_resultados
proporcionan una base para el método y la composicion que se divulgan y rg )
tratamiento de la infeccion por VHC. Teniendo en cuenta lo anterior,

‘Alyg, Clau}ia Pamela Cristaldo
irectora General Interina

deceion General de Propiedd Indussrial
__.;,?‘mmi Wacionat de Prepbetad lacelecroal
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Resolucion N® 8 5

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS
C", EXPEDIENTE N* 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD

BOIRNTE TN, stvssatnnsssiusaninsmncnassin nadansesinsnsmins s ah 5o 550 o0ss s e sasan ssins s st bas s s oo i

farmacéuticas renvindicadas presentan las siguientes sorprendentes ventagas técnicas: La forma
cristaling 6 de GS-7977, comprendida en ki composicion reivindicada, tiene un punto de fusion
alrededor de 121°C y es sustancialmente no-higroscopica, con menos de 0.2% de absorcién de
humedad a temperatura ambiente y 90% de humedad relativa. Ademis, la Forma 6 es quimicamente
estable cuando se almacena en condiciones abiertas a 40°C/75% de HR durante 30 dias. Las
particilandades de la forma cnstaling 6 de GS-7977 también permiten la incorporacion en Ja
composicion farmacéutica de una gran proporcion de la celulosa microcristalina en la porcion
intragranular . Lo anterior resulta en la reduccion de la disgregacion de las particulas y de la
vartabilidad de la composicion, tomentando ademis un aumento en la uniformidad de contenido de
los comprimidos. El compuesto GS-7977 en combinacion con nibaviring mostrd un volumen de
sinergia de 353 = 32% nM2, lo que indica una interaccion sinérgica favorable, Un estudio de
citotoxicrdad que analiza el efecto combinado de GS-7977 v ribavirina mostro una varabilidad celular
mayor que 85% en las concentraciones mas altas de farmacos combinados, Estos hallazgos soportan el
potencial de GS-7977 adnunistrado en combinacion con ribaviring para lograr un aumento de la
supresion viral en comparacion con la monoterapia con ribavirina o GS-7977. En primer lugar DI se
centra en la obtencion de una gran variedad de denvados nucleosidos de fosforamidatos de férmula
(1) pero no proporciona ninguna ensefianza con respecto a formas cristalinas especiticas de ninguno
de los compuestos bajo el alcance de dicha Grmula, ni informacion relacionada con la forma
cristaling 6 de sotosbuvir. Es mas, DI no proporciona ningiin ejemplo concreto de una composicion
farmacéutica que los excipientes defimdos en la nueva reivindicacion 1 y tampoco DI presenta
elemplos o datos concretos de evaluacion farmacoldgica de las mismas. Junto a lo anterior DI también
falla en proporcionar informacion alguna sobre la distribucion de los excipientes en porciones intra-
v extragranulares. Por su parte el documento D2 se centra en describir la via metabélica de los
compuestos PSI-7851 y sus dos diastercoisdmeros, PSI-7976 y PSI-7977. Sin embargo, no divulga en
ningtin lado, una composicion farmacéutica de ningun tipe, y mucho menos una composicién
farmacéutica que comprenda la forma cristaling 6 de Sofosbuvir con i) dos porciones granulares
diterentes, i) los cinco diferentes excipientes v i) los rangos de porcentajes especificos del
compuesto crstalino y los excipientes. Tenlendo en cuenta tales diferencias significativas, para poder
abtener fas composiciones farmacéuticas de fa invencion se tendria quer a) Seleccionar
especificamente la forma cristalina 6 de GS-7977 (que no se encuentra divalgada en DI y D2) b)
Establecer una composicion farmacéutica que incluyva una porcion intragranular y porcion
extragranular con composicion y proporciones diferentes y ¢) - Definir 5 excipientes y porcentajes
especificos de fos mismos a partie de un gran numero de candidatos cominmente usados en
composiciones farmacéuticas y gque se revelan en los documentos del arte previo (..)" -----«--sceseeeae

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

Quie, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N 1630/2000, reza: “Artfculo 13.- De la
solicitud de patente. El solicitante de una patente podra ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a la Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluird lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del mventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su deseripeion;
¢) una o mis reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; v e) un resumen. La solicitud de
patente deberd indicar la techa, el nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente
otro titilo de proteccion que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una |
extranjera, cuyvo procedimiento incluya un examen de tondo de la solicitud

b . '*'hg‘._ i
A0, f o Ditegors . ;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL
2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE “COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS
C", EXPEDIENTE N*® 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD
BOTHNIITR [N incnnatunsovimsnsntuntinsnorennsaisiesmphsasinans et i i o A on A o S oA s

refiera total o parctalmente a la misma imvencion reivindicada en fa solicitud presentada a la
Direciian ih" fﬂ P”jpjpdﬂ;f ”H,l'”rq[””,l:“ RS R A AT RN I T TAETTAE

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccidn de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N9 56476/2012 basandose en ¢l Dictamen Final de Fondo de fecha
20 de mayo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de ocho
(8) reivindicaciones, presentado en el expediente N® 2086397 de fecha 21 de diclembre del 2020 como
contestacion a la vista de Fondo N® DP-ATP N* 235/2020 de fecha 09 de septiembre del 2020,
notificada al solicitante ¢l 30 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es
realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; ¢} El
solicitante, en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo plicgo
reivindicatorio, con ocho {ocho) reivindicaciones == o= srsreramsrisrrs s s s

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Direceldn General de Prapledad Industrial
remite el Expediente a la Coordinacion de Relatoria de Apelacian de 2da Instancia, a los efectos de la
formulacion de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 16 de abril del 2026, determina que aungue las
nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera mas clara y varias de las
objeciones hechas en dictaimenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aun carecen de Nivel
Inventive por lo que NO CUMPLE con los rmrnmlnq de patentabilidad exigidos Tmr la L H} 6302000
de “Patentes de Invenciones™ en sus A, 3% ¥ B oo s e

Que el Dictamen de la Asesorfa Técnica del Departamento de Relatorfa de Apelacion, entre
otras cosas dice; “(..) En base a todo lo expuesto antenormente, el analisis conjunto de DI, D2 y D3
permite concluir que el principio activo PSI-7977 o solosbuvir va formaba parte del estado de fa
téenica, asl como también su ubifidad terapéutica en el tratamuento del virus de la hepatitis C. A su vez,
la seleccion de una forma cristalina particular del compuesto conocido no confiere actividad
inventiva a la solicitud al considerarse parte inherente al proceso de seleceion de formas estables de
un compuesto conocido.  Finalmente. la formulacion farmacéutica basada en  excipientes
convencionales, porcentajes  especificos v distribucion  entre  porciones  intragranulares v
extragranulares constituye una optimizacion rutinaria prapia del conocimiento ordinario del proceso
de desarrollo galémco farmacéutico, Por consiguiente, se concluye que la formulacton de la presente
solicitud puede considerarse un desarrollo previsible v obvio de un principio active ya conocido
mediante técnicas convencianales de formulacidn v caractenzacion sdlida, ()%= cxsazzrzass

Por lo tanto, esta Direccion General considera procedente, CONFIRMAR o Resolucion
DP-RESOL N* 2021-453 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de
patente de la invencidn 56476/2012 de fecha 28 de noviembre del 2012, -ceesrresmranesnsamrenes .

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn DP-RESOL N® 2021-453% d{- 1"ﬂlm I:‘.*I el

: :u:ntla Cristaldo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION DP-RESOL N* 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL

2021, DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE *COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS

SC:E&EELENTE N* 5&4?6!2012 DE FECH& EE [}E NDWEMBRE DEL ZI‘JIE SOLICITADA POR GlLEAD
C.- - dnseacetesssessrsrasnsatrasnssesanansenandnsasean

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N® 56476/2012 DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA GILEAD
SCIENCES INC *COMPOSICIONES Y ME'mnus PARA TRATAR EL VIRUS DE
LA HEPATITIS C*.-- iy T A A B AR A

Art2e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “COMPOSICIONES Y
METODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C*, NY 56476 de fecha
28 de noviembre del 2012, < : Brrsasramssssssssssasaiasenas

Art.3e NOTIFIQUESE Por Codulin e Mg snniaa s

Flaudia Pamela Cristaldo
nea General Interina

Direccinf Geeeral de Propiedad Industiial
DireceiagNaciorsl de Propledad Imeleciua!
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS I' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO
ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N®* 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR
R IR A LS S RIICIER T omm ey g i s R 0 R B i

principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventive y de claridad; ¢) El solicitante,
en su escrito de expresion de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego relvindicatorio,
reduciéndose a una dos (2) reivindicaciones, --«---oee- -

Posteriormente en fecha 26 de diciembre del 2021, coma medida de mejor praveer, la Direccion
General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinacion de Relatorda de Apelacion de
2da Instancia, a los efectos de la formulacion de un Dictamen Téenico sobre las nuevas evidencias
presentacdas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Téenico de Fecha 16 de
septiembre del 2024, determina que aungue las nuevas revindicaciones presentadas fueron
expresadas de manera mas clara y varias de las objeciones hechas en dictAimenes anteriores fueran
subsanadas, las mismas atin carecen de Novedad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los
requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de * Patentes de Invenciones” en sus Art, §°,

¥ . Fa P S SRR

Que el Dictamen de la Asesoria Técnica del Departamento de Relatoria de Apelacion, entre
otras cosas dice: “(.) En cuanto al Nivel Inventive, para un experto en ef drea, serfa considerado obvio
la evaluacion de la actividad antiviral de estos compuestos en base al estado de la téenica previamente
descrita. Si ya se conocen compuestos similares o mecanismos relacionados con el tratamiento de
infecciones virales, y simplemente se han realizado sustituciones va previamente deseritas en otra
patente, relacionadas a la posicion I' o 3 del azicar podria considerarse este hecho obwvio, St bien el
soficitante argumenta que su contribucion radica en fa evalvacion de b actividad antivieal de
compuestos especificos, este hecho no implica necesaramente un nivel inventive, En ef campio
farmacéutico y en particular en la investigacion de andlogos nucleosidicos, es una practica ratinaria
para un experto en la materta seleccionar estructuras contenidas dentro de una toemula de Markush
v evaluar su actividad bioldgica, espectalmente cuando el estado de la téenica va sugiere ina
aplicacian terapéutica relacionada. Por lo tanto, la decision de sintetizar compuestos especiticos
dentro de una gama ya anticipada por el arte previo, y someterlos a ensayos de actividad antiviral,
constituye una actividad evidente para tna persona versada en la materia. Esta persona, enfrentada al
problema técnico de identificar nuevos agentes antivirales, contarfa con motivacton suficiente a
partir del documento DI para realizar tales ensavos sin ejercer una labor inventiva(..)"

Por lo tanto, esta Direcaion General considera procedente, CONFIRMAR la Resolucidn N*
761/2020 dictada por la Direccion de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la
invencion 21088/2011 de fecha 27 de mayo del 2011scsssevesrermmsmsinsmnnssssse s sas s sassns s aas

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

Art, 12 CONFIRMAR la Resolucion N® 761 de fecha 27 de mavo del 20010, dictada pot la
Direceiom de Patentes “FOR EL CUAL S5E RECHAZA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N*21088 DE FECHA 27 DE MAYO
DEL 200, SOLICITADA POR LA FIRMA GILEAD SCIENCES, INC,
*PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTHTU |
TRATAMIENTO ANTIVIRAL™ -« -=-vsrerssremnsansnsessmsmssssass .
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1I' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO

ANTIVIRAL", EXFEDIEHTE N' IIUBE.-'EDH IJE FECH.& 2'? DE MAYD DEL 2011, SGLIC[T&D& FGR
GILEAD SCIENCES, INC.--

e L T mmmm e ——

Art2 e ORDENAR el archivo de la solicitud de patente “PROFARMACOS DE

NUCLEOSIDOS 1I' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL®,
N 21088 de fecha 27 de mayo del 2011,

Art.3e NOTIFIQUESE por ¢édula,

terina
I:Imu}ﬁn{.-:uml de Propind il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE “PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO
ANTIVIRAL', EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR
GILEAD SCIENCES, INC,=ersrsssssssssarssanasanssassrassananassssssssaransassassssassasssssssassasassasassanssasassmans

Asuncion, 23 L-BH ?HZE

VISTO: El recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de la firma GILEAD
SCIENCES, INC,, contra la Resolucidm N? 761 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada }mr la
Direccian d,E Pdtf‘nn’ﬂ‘}'. e e A R A A i B AR e A R A A T S R S S S e

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma
GILEAD SCIENCES, INC, a interponer recurso de apelacion contra la Resolucidn N9 761 de fecha 31 de
diciembre del 2020, dictada por la Direceitn de Patentes. seemssesseissasissenTat s et Ea e stanranas

Que, en fecha 26 de marzo del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de
apelacion interpuesto, elevandose los autog al SUPERIoE, ssssemmmmsm s

Que, en fecha 21 de octubre del 2021 expresa agravios la apelante, En fecha 11 de marzo del 2024
se [lama Autos para resolver. Esta Direccidn General, en fecha 26 de marzo del 2021, como medida de
mejor proveer, remitit el expediente a la Oficina de Coordinacion de Relatoria de Apelacion de 2da
instancia para un Dictamen téenico en relacion a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de
expre:ajr‘m de AT AV, = nm et e e e T e RS T STes

CONSIDERANDO

Que, la Resolucion recurrida reza: * (1) Que, ef dictamen final de la Asesorfa Técmca de
Patentes AT N9 339/2020, entre otras cosas dice; *Dado que el solicitante no salve las obpeciones
sefaladas en la vista de Fondo N DPATP 2172020 de fecha 23/01/2020, v realizando ef examen de
fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamma gue b solicitud desde ef punto de vista
del examinado, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispriestos en los articilos 1°, 8°, 15°
¥y 17 de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones”, Por todo o expuesto, se recomienda el
RECHAZO de la solicitud, salve mejor parecer de kv Direccion  General de  Propiedad
I A ————=..,

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes érminos. (L )Que ol RECHAZO de fa
solicitud de Patente 121088 es injusta ademas de ilegal e intiindada por haber violado el legitimo
derecho de defensa v el constitucional de peticionar a fas Autoridades, pues no ha hrindado a la
solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas v adecuarfas @ lo
solicitado y todo esto luego de pagar nueve afos en tasas oficiales + estudio de fondo +
reivindicaciones. Millones de guaranies en tasas v la respuesta es el rechazo sin que se hayva una
segunda VISTA en ESTUDIO DE FONDO, derecho que e corresponde plenamente a mi representada,
En este sentido, me permito sefalar que el Solicitante no estd de acuerdo con las afirmaciones hechas
por la oficina y por la presente modifica fas rervindicaciones simplemente con el fin de facilitar ef
tramite de la solicitud. El capitulo reivindicatorio se modificd coma se explica a continuacion: Se
eliminaron las reivindicaciones | a 15 y I8 v 19 Se elimind la expresion “una sal o dster
farmacéuticamente aceptable del mismo® de las reivindicaciones 16 v 17, Se elimind la expresion “un
vehiculo farmacéuticamente aceptable® de la rewindicacion 17. Se modifico la mmiw..lr,mn v las
depﬂ:-denc:as df’ las mn’imﬂmnnnﬂ mn'-rrf-:'mnurff:- maog fm: &-:"mm"r m-:-nﬂnnmfd.\ De ¢ :

] T :::ld. 1." neral Interina
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020,
DICTADA POR LA DIRECCION DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO
ANTIVIRAL®, EXPEDIENTE N* 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, Sﬂl..]ClT&EA POR
GILEAD SC!ENCES INC, sansanensansessnnasassnnsssassassessnnsantasanssninssnnssansnsancss . deessiease

composiciones de los nusmos que se encuentran en pleno soporte en la descripeion de la solicitud,
En cuanto a la claridad y soporte del capitulo reivindicatorio, me permito sefialar que se modifico el
capitulo reivindicatorio y este ahora se refiere a 31 compuestos especificos y composiciones de los
mismos, asi los compuestos retvindicados estin totalmente soportados por los ejemplos de la
descrpeion (pag. 4-7). En cuanto al nivel inventive, en ese aspecto, el Examinador de la Oficina de
Patentes de Paraguay objeta el nivel inventivo de la solicitud a la luz del documento DI (WO
2009/132135 Al). Me permito senalar que el solicitante se encuentra en desacuerdo con las
aseveractones del Examinador. Asi me pernuito sefialar que las ensefanzas del documento DI, de
pgunG  manera anticipan i sugreren de manera obvia los  compuestos  reivindicados y
composiciones de los mismos con todas v cada una de las caracteristicas técnicas, como se reclama en
el nuevo capitulo reivindicatonio. Para apoyar mis argumentos, en primer lugar, quisiera resaltar que
todos lox compuestos reivindicadas se caractenzan por un grupo acilo en fa posicion 3" de la ribosa,
Dicho grupo es particularmente relevante va que hace que los compuestos se extraigan
sorprendentemente mas eficazmente por el higado y se conviertan en nucledsidos trifosfatos que su
equivalentes no acilados en 3, limitando ast L exposicion de tejidos no diana a los profirmacos. En la
resolucion de denegacion, ol examinador atirma que el documento DI presenta compuestos de
formula | que comciden con los compuestos de la presente solicitud, presentando los mismos
sustituyentes para todas las posiciones. Con respecto a esta afirmacion y aungue DI se refiere a un
computesto de carbanucledsido detinido por fa tormula | de Markush con un amplio nimero de
posibilidades para cada sustituyente, me pernito enfatizar que DI no ensefia una sustitucion en la
posicion 3" de la ribosa, mucho menos una acilacion en la posicion 3" de la ribosa podria conducir a los
efectos  técricos  mencionados  antertormente,  particularmente  la ventaja  de  producir
concentraciones mas altas de trifostatos de los nucleosidos en las células hepaticas infectadas por el
VHC, que trataran de manera mas efectiva la infeccion por el VHC al inhibir selectivamente la
T L T

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

Que, en primer lugar se observa que el Art, 13 de la Ley N* 1630/2000, reza: *Artfculo 13.- De la
soficitud de patente. Ef solicitante de una patente podrid ser una persona fisica o una persona juridica,
nacional o extranjera. La solicitud de patente de invencion serd presentada a fa Direccion de la
Propiedad Industrial, que le asignard nimero, fecha y hora de presentacion, e incluiri lo siguiente: a)
los datos del solicitante y del inventor; b) la denominacion atribuida a la invencion y su descripeion;
) una o mas reivindicaciones; d) lus dibujos que correspondieran; v €) un resumen, La solicitud de
patente debera indicar la techa, el numero y la oficina de presentacion de toda solicitud de patente u
otro titwle de protecaion que se hublese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de tondo de fa solicitud de la patente y que se
refiera total o parcialmente a la misma mvencion rewvindicada en la solicitud presentada a la
Bireceion de la PJ'Ilf?!lﬂfadlifld”ﬂrﬂiﬂ‘. 0 0 o i e o L i

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Direccion de Patentes ha
resuelto el rechazo de la solicitud N? 21008/2011 basindose en el Dictamen Final de Fondo de fecha
02 de diciembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego rewvindicatorio de
diecinueve (19) reivindicaciones, presentado en el expediente N® 2055255 de fecha 16 de septiembre
del J.L'litl como contestacion a la vista de I~undu N | DP-ATP N° 212020 dr: fecha 23 de enero de

Dqu:ctur: Geherd Interina
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FOR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDIACA Y LA ARRITMIA EN
PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO®, EXPEDIENTE N® 16234/2012 DE FECHA 09 DE ABRIL DE.L 012,
Suucnmh m‘R G]Lm SC[ENCES INC e e e L T T T L L L il LA LA Ll dedt ]

Asuncidn, 23 ABR 207R

VISTO: El informe de la Actuarfa de fecha 17 de abril del 2026, = =ssrsrmmmmmssisimmimimms s s o
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 17 de abedl del 2026 en su parte pertinente, reza : *(,.) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anvalidades Nimeros 6 a 15 conforme lo establece of Art, 30 de la
Ley N® 1630/ "DE PATENTES DE INVENCIONES”, f“ w o gue se recomiends declarar T cadicidad frl_‘" e
derecho y pasterior archivamiento de solicitud (., PRI AE s e e e s s oL

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales. Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trdmite deberin pagarse tasas anvales, Los pagos se
harin antes de comenzar el perfodo anual correspondiente, La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anal
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer aio, contade desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente, Podran pagarse varias
tasas anuiles por anticipado, La tasa anual podred pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados descde
ef comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Durante

ef pfa?ﬂ e gmr. fa la patente o fa sohcitud de lmrenre m mremr‘ra v-u;:!wm vigencia, La falta de pago de alguna de las

De acuerdo al informe de la actuana y, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N
16234/2012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012, "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA
CARDIACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO", o se registra pago de las anuahidades
NY 6 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo citado
precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigeneta su soliciud
y lainexorable caducidad de la solicitud por el transeurso del tiempo . rraresnssassareansrTinaa

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N¢ 16234/2012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012,
*USO DEL RECEPTOR DE AZB ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA. CARDIACA Y LA ARRITMIA EN
PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO" - e s T S s T T e

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiendose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud,  habiendo transcurnide en exceso el p!.un h*p,.d prnnln
carresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 162342002, vrermsmnrrran servesa s ranaes

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

Art, 12 ORDENAR |a cadueidad en la salicitud de Patente de Invencion N2 162542002 de fecha O
de abnl del 2012 "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA
INSUFICIENCIA CARDIACA ¥ LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE
MIOCARDIO", solicitada por GILEAD SCIENCES INC-- I TECEE T

Art, 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -+« soeneecanmnnsas i

dia Pamela Crstaldo
wora General 111u:r1'na
1 Gemersl de Progidad Ind sinin
'Jipuitflﬂn'h:nrv | de Pruniedad el
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER UTILIZANDO INHIBIDOR PIIK E
INHIBIDOR DE LA VIA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF", EXPEDIENTE N¢ 43594/2012 DE FECHA
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR SAMOF] ==+ s=sssnsmssassnsrsrssssrasssssrsssssnssnssansessssssssnssrmnsns

Asuncidn, 2 3 ﬁ.EH EJ:’G
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 17 de abiril del 2026,5000mmsmmsmmimsasmnmssrs s
COMSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 17 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza @ *(..) También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Niimeros 5415 conforme lo establece of Art, 30 de Ly
Ley N# J630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES®, por lo que se recomienda declarar la cadueidad de ;-.f.- ror
derecho y posterior archivamiento de SOCItd, (.. )% s ssssssnssisnemisisisnimimsissismmsss s sssssrans

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece; * De las tasas anuales, Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite deberin pagarse tasas anuales. Los pagos se
hardn antes de comenzar el perfodo anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual
serd el aniversario de la fecha de presentacian de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde Iy fecha de presentacion de la solicitud de patente, Podrin pagarse varas
tasas anuales por anticipado, La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desle
el comienzo del periodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente ¢l recargo establecido, Durante

:*J' ;u’m: n’r ;.,rm. 1 la .namnrr 0 la mhunmf e ;n.lrrn.rp mantendra su plena vigencia, La falta de page de alguni de los
ik Mduum_m_wg_mmﬂmm

Mr"........."..............“.H...,...,......,.---”.-..-.-..-..._...._.

De acuerdo al informe de la actuana y, venficando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccion General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud 8¢
43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL
CANCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VIA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK
RAF", no se registra pago de las anualidades N § 4 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia,
previstos en el Articulo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en
mantener con vigencia su solicitud y L inexorable caducidad de la solicitud por el transeurso del tiempo, -oooeeeeees

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N 43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL
2012, "COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E
INHIBIDOR DE LA VIA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF" oo

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiendose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud,  habiendo transcurrido en exceso el F:I.Lru Ir-L.iI plnnm
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N 43894/2012...- T e e

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

Art. 18 CORDENAR li caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N9 43594/2002 de fecha 14
de septiembre del 2012 *"COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL
CANCER UTILIZANDO INHIBIDOR P13K E INHIBIDOR DE LA VIA MAPK, INCLUYENDO
INHIBIDORES DE MEK RAF", solicitada por SANOF]------ oo

Art. 29 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR - - s
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
"ANTICUERPO ANTI- aRTCR", EXPEDIENTE N® 42759/2012 DE FELHh ll DE SEFT[EMERE DEL 2012, SDL[E[TADA

POR GENZYME CORPORATION,---s-ecesessssesssnssssaseessereerssasasersassacsseoreeesrre eetmnseoncmeemsesesoemeose e
Asuncion, 2 3 A8 Yilth
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026, oo s
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : () Tambicn se
observa que ha vencida el plazo para el pago de las anualidades Nomeros 8 a 15 conforme lo establece &l Art, 30 de la
Ley N 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES®, por lo que se recomienda declarar J'.: carducicdad de 'Jllrlr"!lu
derecho y posterior archivamiento de solcitud (. )%=« s -

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION® establece: * De las tasas anuales, Para
mantener en vigenc una patente o una sofieitud u’e_mn'nr:- e tramile deberdn pagarse tasas anuiles, Los g Set
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente. La techa de vencimiento para el pago de cada tasa anval
serd el aniversario de la fecha de presentacion de fa solicitud de patente. La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer ario, contado desde o fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrdn pagarse varias
tasas anuales por anticipado, La tasa anval podrd pagarse deniro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde
el comienzo del perfodo anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Purante

el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendri su plena vigencia, La falta de pago de alguna de las

tasas _anuales conforme al presente Articulo producird la_caducidad de fa patente o de la solicitud de
i {E“!til"------..."."-...,.,..............................,..,_.,,,_,.,,.,_,,,.,,,.._,,.,.,_.____,__“_,_,_,___,_,___,,.,__,,.,..,_..,..,______ iy

De acuerdo al informe de la actuaria y, verificando lag constancias de autos como asi también el Sistema
Informdtico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la salicitud N2
42759/2012 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "ANTICUERPO ANTI- aBTCR®, no se registea pago de las anualidades N
8 a 15 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Articulo 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 Hempo, -« s e

Que, en ese sentido, habiendo transcurnido el plazo previsto en la legislacion vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N* 42759/2012 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL
2010 “ARTICUERPO ARITE Sl TR v cosrisisiimmssmimmsirrit s coreramaion s aat it st s b e s b bbb bt

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiendose constatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigencia su solicitud,  habiendo transcurrido en exceso el |1t.wn hg.nl previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N® 42759/2012 - rommaremmmmmimmimais i s

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. 12 ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invencidn NY 4275902002 de fecha 1)
de se |"l'fi1.*l11|'ll‘t‘ del 2012 "ANTICUERPO ANTI- lETCR . solleitada |u'il GENZ‘I’ME
CORPORATION-- sreseas wrmee
Art. 20 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR -~ --ceeevvt ST o S
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE
“SISTEMAS Y METODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC®, EXPEDIENTE N® 53724/2012
DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CMFDRNIA-I. B i e L L T T ——— LA LLLL LR LR LA PR LRy

Asuncion, 2 3 ABR
VISTO: Elinforme de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026, -« -ccoomermassrmmmmmniisissnionnsassmnsmessners
CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza ; “(..) Tambien se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Nimeros 13a 14 conforme lo establece e Art. 30 de
fa Ley N 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCIONES", j‘lrlr Jir 1."" se recomtenda declirar la quﬂun faed vhe thu
derecho y posterior archivamiento de solicitud ) =re-mrrerere e L LT e

Que, el Articulo 30 de la Ley 1630/00 “DE PATENTES DE INVENCION" establece: * De las tasas anuales, Para
mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trimite deberin pagarse tasas anuales, Los pagos se
harin antes de comenzar el periodo anual correspondiente, La fecha de vencimiento para el pago de caca tasa antal
serd el aniversario de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, La primera tasa anual se pagard antes de
comenzar el tercer afio, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente. Podrin pagarse varias
tasas anuales por anticipade. La tasa anual podrd pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados descde
el comienzo del perkldn anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido, Durante

el plazo de gr,md la patente o la solicitud nfr patente m.mrrndr.i su ;:ﬁ*n.r vigencia, Lﬂ_ﬂ{[ﬂmﬁgﬂw

Weser L)

De acuerdo al informe de la actuaria v, verificando las constancias de autos como asi también el Sistema
Informitico de la Direccién General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud Ne
53724/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "SISTEMAS Y METODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO
RENDIMIENTO FRC®, no se registra pago de las anualidades N® 134 14 estando veneidos los plagos, tinto ordinario
coma el de gracia, previstos en el Articulo 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
rlEFT'leul-l---------r-rr-.-.-1-.1.r-|--|.|-|.a.-a..a|-l sasssssssarmannnm . sEsEEs - S YWHANBAEEE S EE RS -

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislacian vigente, corresponde declarar la
caducidad de pleno derecho y ardenar el archivamiento de la solicitud N* 53724/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DEL
2012, "SISTEMAS Y METODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC"---

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 pi.m: le p,.tl previsto,
corresponde declarar la caducidad en la solicitud N2 5372472012 - etETCLTTUITETUTEPTTE O

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

Art. 12 ORDENAR li caducidad en la solicitud de Patente de Invencion N §3724/2012 de fecha 14
de noviembre del 2012 "SISTEMAS ¥ METODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO
RENDIMIENTO FRC", solicituda por THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
0 ]

Art. 29 NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR «««<<-cveassareneerases
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