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POR LA CUAL SE EONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1648 DE TNCTTE]Z DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
PoR LA DIREccIéN DE MARcAS, EN EL ExPEDIENTE DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"oTEp-sN_ y ETIQUETA',, etA§E 41, EXPEDIENTE N' 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN
pp rnÁsaIADoRE§ DE LA EDUeAeróN DEL pAItAGUAy STNDACATo NAetoNAL orEP sN, 

-==-""=

Asuneión, ,1 § ABR 2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante conveneional de la ORGANIZACIéN

DE TRABAIADORES DE LA EDUCACIéN DBL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP §N contra la

Resc¡lución N' 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dietada por la Direccién de Marcas, y; ==.'====""-===-'=

RE S ULTA:

Que, en fecha 03 de t'ebrero de 2025 se presenta elrepresentante eonveneional de la ORGANIZACION

,6 srqSAlADORES DE LA EDUCACTÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN e interpone
reeurso de apelaeiéR eR eoRtra c-le la Resolueión Nu 1648 de feeha 02 de noviembre de 2024, dietaela por la
Direeeión de Mareas,

Que,enfeeha12defebrero deZa25fuedietaelalaprovideneiaqrreconcediéelreeursodeapelaeién
interpuesto

Que, en feeha 3l de marzo de 2025, el representante conveneional de la ORGANIZACIÓN DE

TRABAIADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN expresó agravios,

Esta Direceién General tiene por presentacia la expresión de agravios y llama autos para resolver en feeha

03 de abril de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién reeurrida consielera .(.)Que la solicitud ele registra de la marea OTEP_SN_ ha

sido presentada para amparar las servicios ele la clase 41, Que habiéndose realizada la búsqtteda cle

antecedentes de la citada marca, se ha constatada la existencia en dicha clase de la marea: Expediente
Denominación 2021"2101ó12 Arganizaeión Otep Auténtiea Sindieato Nacional elase 4l Registro T¡tular
535596 Arganizaeirln De Trahajadrsres De l,a Eelucaci¡1n Del Paraguay Auténtica = Sindieata Naeional = CIte¡t

Auténtica [PY] eomentario: Que /as denominaeianes san east idéntieas, muy semejantes, na padrán tener
eoexistencia paeÍfiea, en Ltna misma elase, sin erear riesgo cJe confusián entre los eansumidores, por lo qrc
de eonformidad al artfculo 6c de la Ley 1294/98 de Mareas, na ha lugar a lo salieitado" ===.=-====

Que, manifiesta el apelante en su eserito de expresién de agravios, entre otros argumentosl "(,,)Qtle,

remitiénclonos a la argumentaei¡1n señalada nas encontramos qrrc existe otra marea regirtrada eomo:

"Organización De Trabajadores de la Edueaeión del Paraguay Auténtiea . Sindieata Naeional = Otep

Attentiea (Py). Al respecto, eabe resaltar gue según eertifrc'aelo rle Registro de Marca N'2A2l=595596 esta

fue coneedida en fecha 20 de diciembre de 2021 por Resc:lución de eoneesión de Marca Nu 124045, es deeir,

NO SE' T\JVO N/NGÚN EMqACHO eON RE§PECTO A QAE EN ESE (NTERIN DE TIEMPO SE ¡tAl.t"ABA
RECONOCIDA Y VIGENTE LA MARCA "Organización de Trabajadores de la Educacirln del Paraguay .

Sincficato Nacional Ote-p-.SN'l según conc'esién N' 362837 del 24 de mayo de 2012 y vigente hasta el 24 mayo

de 2O22, el cual se adjunta a esta presentac'ión c:opia, prtr lo tanto salta la pregunta, aplie'ando el

fitndamento de la presente resolueión objeto de reetrst¡, ¿.Cómo la misma institución reetora en ill
momento na rechazo dieha solieitud, estando la nuestra reeonc¡eida y vigente? ,,,/.,,, Que, asimismo, e'abe

inciiear e¡ue el reehaza con la argtmentacién ensayarla par el mismo órgano, impliea una impare¡rl@
pues juzga ), determinada eon una vara desbalaneeada, que saeaba las interesps y deyec.

poderdante, al verse sametido a aehtae'ianes desigu ales, rechazando la salieitud
oportuniclad. Que, más allá de lo esgrinricla, es precisa analiz.ar S' resaltar que /os disfintivos
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PoR tA euAL sE eoNFIRr4A LA RESoLUcTóN N. ló48 DE FEcHA oz DE NovtEMBRE DE 2024 DIcTADA
PoR t"A ptReeetóN DE MAReAs, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE LA IIARcA
'oTEPJN_ Y ETIQUETA',, CLASE 41, EXPEDIENTE N. 80933/2023, SOLICITADO pOR LA ORGAI{IZACIóN
oe rnÁgAfADoRES DE L"A nnuenetéN DEL pARAcuAy stNDAeATo NAetoNAL orEp sN. -------
ambas nueleaciones difreren diametralmente, pues, por un lado, la nuestra se resur¿e en ana seneilla y lisa
sigla de OTEP-9,N,, ineursa en un reetángulo, coma se ilustra(,,,)"--...-------

Que, eorresponde e esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal eorno lo expresa el Art. I de la tey N' lz94l98,las rnarcas son signos que sirven para distinguir
prelduetos o servieiss. Sin ernbargo, se entuentran reguladas en la propia legislaeión marearia, ciertas
restriceiones pere el registro de una marea; es deeir, diehas limitaeiones .a la hora de eonsiderar la
viabilidad del registro rnareario- se encuenuan para preeautelar ot¡os dereehos o intereses, tan válidos
e orno el dereehs a e onstltuir una rnarea,

Que, a los efeetos de cotejar las rnareas en prrgne, existen eriterios generales avalados, tanto por la
dsctrina eorno por la jurisprudeneia, que perniiten sopesar las similitudes dentro de los eampos gráfico y
fbnétieo, asf eelrno del aspeeto ideológieo o eoneeptual. =.==-=-=.==

Que, eR esc sentido, en los aspectos gráfieo y fonétieo, entre la merea base de rechazo
'oRGAJ.¡lzAe¡ÓN orep AurÉl\¡ncA slNDlcATo NAetoNAL y ETteuETA, y la solieirud de registro de la
rnaree'OTEP-SN-YEflQUETA', se evidencia que la marea base del reehazo sc cneucRtra reproducida en
la rnare a solieitada. En ese sentido, teRe,mos que la denorninaeión solicitada "OTEP_SN_" es muy parecida a

la marca registrada'ORGAJ.¡lzAclÓN OTEP ALITÉNTICA sINDlcATo NAcloNAt", eorno se puede apreciar
e eonttnuaeión: :-"====

OTEP-SN- (solieitada)

oRGANIzAetéH orrprurENTIcA SINDICATo NActoNAL (marca base de reehazo)

Que, esta sirnilitud denorninativa trae aparejado que la pronunciaeión de las mismas también lo sea,
cn cse sentrdo, tarnbién existe sir¡ilitud fsnÉtiea.

Que, esta dependeneia administrativa esnsidera que la densminaeión solieitada ',OTEP_SN- y
Ef,QUETA', resulta indudablernente similar a la rnerea base de rechazs, De la eontrastaeión de las
denominaeisnes en stt eonjunto se verifiea que de las semejanzas ortográfieas se genera una similitud
fonétiea, tenemos que la irnpresión auditiva quc generan ambas podría eausar eonfusién en el ptlblieo
eonsumidor,="=====..=.==

Que, a cste respceto debe sumarse el heeho de que las mareas en cucstión se eneuentraR eR la misma
elase 41, En ese scntido, eontribuye traer a colaeién lo dispuesto en el Art. 2 lnc 0 de la Ley l194t9g, el e ual
cxPrc§ernente prohfbe el registro de signos idéntieos o similares para los rnismss productos o servicios, o
para productos o servieios diferentes, euando pudieran causar riesgo de confusién o de asociacién eon esa
marca, situaeién que aeonteee eR el easo de autos, Diehs esto, ahondando en el análisis relativo a la
eoLrertura de servieio§, venlos que la solieitante "OTEP-SN_ Y EflQUEIA' pretende cubrir los servicios:
"Seruieiss prestados por pcrsonas para el fomento de la educaeión y formación por medio de la
organizaeión y direeeión sindical a través de eantérencias, eongresos, sernrnarios, debate.spúblicos',dela
clase 41, mientras que la merea base de reehazo "ORGANlzAclÓN oTEp ALTÉNnCA SINDICATS
NACIONAL' eoR registro N' 535596 cubre los servieios: "organizaeión y direeción de

eongresos; organizaetón y dirección de fbros preseneiales edueativos; srganízaeié,n

Dirc«ión Ggicl¡l di I
nteflna
ad lndultrirl

ad [¡telcctual
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organizaeión y direceión de eonfereneias; ae'ademias Ierlucaeión]; inforntaeión soÉirá
enseñanza; organizaeirin de exposieiones can tines c:ulturales o educativos; organiaaeión y,
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POR Iá CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'1648 DE FECHA 02 DE NO\¡IEMBRE DEIA} DICTADA
POR I-A DIRECCIÓN 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 ORGANIZACIÓN
DE TRÁBAIADoRES DE LA EDUcActÓN DEL PARAGUAY stNDAcATo NAetoNAL orEp sN, -------
seminarios; organizaeión y dirección de talleres de fttrmación: orientaeión profesional fasesaramiento
sobre educación o farmaciónl; servieios c,ducativas" cornprendidos en la elase 41,

De la cobertura señalada vemos que las mareas enfrentadas eomparten la misma elase del

nomene lador, asf también los servieios amparados por las mismas son muy semejantes

Que, eonforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional la marea antecedente

oRGANIZACIÓN OTEP AUTÉñflCA SINDICATO NACIONAL eon RegisEo N' 535596 no reidndiea lo§

términos genéricos de la denominaeión: Organizaeién §indieato Naeional. Por tanto, la exelusividad

otorgada por su registro se extiende a los demás elementos: CITEP AUTÉNTICA

Que, conviene traer a eolaeién lo señalado en el Material: "Directriees para el Examen de Mareas en

Paraguay" aprobado por Resohreión DINAPI N' 259/2025: "La mayorfa de los easr¡s de eonflieta entre marcas

no son por ana situaeión de doble identiclad sino por la oeuueneia de algún grado de similittd entre las

srgnos y los productos o servieios, lo que requiere un análisis más detenido. En esfos easos, la abjec'ión al
registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este prineipio se eiebe

denegar el registro de una marca cuando kss elementos y circunstaneias del caso indiquen que, si la marca
fuese usada en el eomerc:io en el Paraguay en relacitSn c'Ltn kts procluetos ¿r se-rueios espeeifreacle», eJ uso

probablemente causaría un riesgo de cr¡nfusirin en el sector pertinente de censumidares, A estas et'ectos

debe ente¡rderse pctr eonñtsién cualquier suposieión o pereepci¡in etónea por parte de un eonsumidrtr
sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en c'onflic'ta, los titulares de diehas mareas o el origen
comercial de los productos y servieios designados par las marcas, euando rJiehr: vfneulo en reahdad na
existe."rEn el easo que nos oeupa tenemos que eR cuanto al signo distintivcl:laqJ'lennr0inaeinnes son mtrlt

§im¡larc§; en euanto a la eobertura: ambas mareas pretenden amparar servieieis muy semejantes de la elase

4t, 
--"=-=--

Que, entre los fundamentos esgrimidos por elapelante, encontramos que expone el registro anterior
obtenido de la marea OTEP=S,N,, bajo el N'362837 de fecha 24 de may«r de 2012, el cual veneió en fecha 24

de mayer de 2022. eonforme a la base de datos del sistema informático, ninguna renovaeión ha sido

presentada para esta marea, En ese sentido es importante mencionar 1o estipulado en la l,ey 1294198t

'Atüculo 19.- El registro de una marca tiene validez por diez años, y podt'á ser prorrogadet indefinidamente
por periodos de igual duraeión, siempre que su renovación se soücife dento del último año antes de su
expiración y que se abserven las mismas tbrmalidacles que paw flt registro, El nuet¡o plazo se eomputará
desde la técha del vencimiento del registro anterior. Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de
gracia de sers meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal easo pagarse el reeargo
establecido además de la tasa de renovación carrespondiente.

Que, el mismo euerpo normativo también dispone: "ArdcuJo 53,- El dc,reeha de propiedad de una

marca se extingue: a) por renuncia del titular; b) por vencimiento del término de vigeneia sin gae se

renueve el re§sto; y, e) por la declaración judieial de nulidad o rle eaducidad par el no usa del registro, ==-"

Que, en base a las eonsideraciones de heeho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al earáeter

eminentemente eautelar y tuitivo del derecho mareario, eclnforme a lo disp

ineiso 0 de la tey N' I294l9S de Mare as; es eriterin de esfa dependene ia

confirmar la resolucién apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍ
Cristaldo

ctota\
'ión Gcner

encral I oterine. 
,

dr lioDitl¡'l lndu¡tttet

, dc !rogiedad Inrelectuat

I Direccirin Nrrcionrl ele Prrrpierlrrel Iniclcctual, (21125\ Dttwlritt.r ¡,m rl l'.v,ulrtt dr t\l¡n,r.t n Pailttt,tt',
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-en los Artleulos 6 y 2

que corresponde

Nac\*'
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Resorución*'O] 0 1

POR tA CUAI SE EONFIRMA tA RESOLUEIÓN N' Ió48 DE 
'"*'' 

DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR tA DIREEEIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
'oTEPJN: Y ETIQUETA',, etA§E 41, EXrEDIENTE N'80933/2023, SOLIcTADO pOR LA ORGANIZACTÓN
og IRÁBEIADoRES DE L"A npueecréN DEL rARAGUAv srNDAcATo NAcIoNAL orep sN. ----.-.

Ar¿1s

Att.2q

PORTANTO,
LA.DIRECTORA GENERAT INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRN,ÍARIa Resolueión N" 1648 de f'eeha 02 de nsviembre de 2024 dietada por la
Direeeión de Mareas,

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marea 'OTEP_SN_ Y
ETIQUETA', elase 41, Aeta N" tt0933/2023, solicitada a nombre de ORGANIZACIÓN
DE TRABA'ADORES DE t.A EDUCACIÓN DEL
oTEP SN.="---"--=-

Art,3q

':cl. na
j jrrli:sui¿l

Intelectual

SINDACATO NACIONAL

Dircccióñ 6c;,;:l ,

Diteició¡ N¡cional -: ,
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, -POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE2O23 DICIADA POR

LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE T¿,MARCA'EQIBRE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENIA CROP PROTECTION AG.

Asunción, 1648R2[]26

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SYNGENTA
CROP PROTECTIONAG en contra de Ia Resolución N" 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas, y7 - - -- - - - - - - -

RE S ULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de §YNGENIA CROP

PROTECTION AG e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2132 de fecha 06 de
diciembre de2023 dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada Ia providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha 08 de marzo de 2024 el representante convencional de SYNGENIA CROP

PROTECTION AG expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama
autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
2022-2216978; Denominación EQUIVER; Clase 5; Registro 564581; Titular CORPORACIÓN BIOTÉCNICA
S.A.[PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que
de conformidad al articulo 6' de la Ley N' 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)la solicitud
de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como
ser en su conformación, 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 visión en conjunto guese tenga de las

marcas en pugna; decantándose con ello que la resolución ha surgido de un estudio ligero.../... en lo que
respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente cuenta con una terminación
completamente diferente de la marca pretendida por mi mandante, puesto que la terminación "VER" logra
distinguirse de la terminación "BRE" y al mismo tiempo las raíces de las denominaciones no resultan ser
id énti cas entre sí(...)': -------------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien
comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles ent

uen.identid

lieneral dt ProPied¡dlndu¡tri¡l
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vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le
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poR I-A cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" zr3zDEFEcHA oñE DICTEMBRE DEzoz3DrcrADA poR
LA DIRECCIÓN PE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.á. MARCA,EQIBRE",
CLá.SE 05, EXPEDIENTE N" 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENIA CROP PROTECTION AG.

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas
comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.

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

mismas:----

EQIBRE

EQUTVER

(solicitada), y

(base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sÍ, no
necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresión visual muy diferente.-----------

Que, como es sabido, la protección 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 protección otorgada a la marca
registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo asÍ presentado, y no le otorga
exclusivldad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase-
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior.

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para

apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
típicas, la impresión generaly los principales elementos del signoA. En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "EQ", difieren en la composición de los
demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues,
en su coniunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de
que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY" señala cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letas o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fi¡ese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para detetminar la impresión fonéüca general de un
signo denominativo son sus letas y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CL

,\b e)§lrudlh${c@.nstato
Dirtctt¡ra Ge ne\al I nterina
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I BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.
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Resorución..ol 6 2
POR LA CUAL SE REVOCA I.¿. RESOLUCIÓN N' 2132DEFECHA OO PE DICIEMBRE DEIOÉ3DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LAMARCA "EQIBRE",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 8343912022, SOLICITADAPORSYNGENTACROPPROTECTIONAG.

Que, la diferente terminación de las denominaciones genera una impresión gráfica distinta. De
dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a

continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disÍmil:EQIBRE
- EQUn/ER

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 slass-Qlcomprende todos los productos de la clase, la
clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o

veterinario3; mientras que la marca en trámite de registro "EQIBRE" solicita la cobertura para los productos
específicos de la clase 0§.' "Preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas,
insecticidas, nematicidas; bioinsecticidas; biofungicidas; bionematicidas; bioherbicidas; agentes de control
biológico para su uso en agricultura para controlar enfermedades fúngicas y bacterianas, plagas,
nematodos y malas hierbas; preparaciones para repeler animales, pájaros e insectos; productos biológicos y
preparados a partir de microorganismos, extractos botánicos y minerales para el biocontrol de plagas y

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos
destinados destruir y repeler animales dañinos, fungicidas, herbicidas y similares. En ese sentido, esta
Dirección considera importante mencionar que la firma SYNGENIA CROP PROTECTION AG. ya posee el
registro de la marca EQIBRE, bajo el N" 579159, en la clase 0l para productos relacionados a los sollcitados
en el caso en estudio. Extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de Ia firma solicrtante, y
que la presente sollcitud constituye el deseo de expandir la protección de otra versión de una marca que ya
1e pertenece hace varios años. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee
las caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE S UE LVE

Art.le REVOCAR la Resolución N" 2132 de fecha 06 de diciembre de2023 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámrtes de la solicitud de registro de la marca
"EQIBRE", clase 05, Expediente. N" 8343912022, solicitada a nombre de SYNGENTA
CROP PROTECTION AG.

Arr.3e NOTIFÍQUESE. ----------

3 Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición.
versión 2026 Observaciones oenerales
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Resorueión*.llj 6 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RE§OLUCIéN N' 1O7E DE FECHA T¡bE NEOSTO DE 2024 DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENM DE SOLIEITUD DE REGISTRO DE tA MARCA UAPATBIX',

CLASE 05, EXPEDIENTE N'546IU2023, SOLIEITADAPORZODHE INTERNAflONAT EORPORAilON, ==.=..=

Asuneifin, 16ABR 1026

VISTO: el reerrrso de apelación interpuesto por la representante eonveneional de ZODIAC

INTERNATIONAL CORPORATION en contra ele la Resolrreión Nu 1078 de fee ha l3 de agosto de2824, dietada

por la Dirección de Marcas, y;--------'---

RE S U LTA:

Que, en feeha 27 de dieiembre de 2024 se presenta la representante eoRveneional de ZODLAC

INTERNATIONAL CORPORAilON e interpone Reeurso de Apelaeión en eoRtre de la Resolueión Nu 1078 de

feeha 13 de agosto deZA24 dietada por la Direeeión de Mareas,

Que, eR fecha 24 de eRero de 2025 fue dietada la provideneia que eoneedió el reeurso

interpuesto

Que, en feeha 19 de febrero de 2025 la representante convencional de ZODIAC INTERNAfiONAT

CORPORATION expresó agravios, Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y

llama autcls para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolueién eonsidera que: '(..,)Que la solie:itud de registro de la marea APATRIX

ha sido presentada para amparar los produetos de la e'lase 5, Que habiéndose realizado la búsqueda dc:

anteeedentes de la eitada maree, se ha eonstatado la existetrcia en dieha clase de la marea: Expediente
Denominación 2020-2002884 PATREX Clase 5 Registro Titular íffiüA aryOHN aS I LLe, [US] eomentario:

Que /as denominaeiones son easi idéntieas, muy semejantes, no podrán tener eaexisteneia peeffie a, en u,na

misma e/ase, srn erear riesgo de eanfusicln entre los ean,sumidares,, par lo que de eanformidad al artfculo
6s de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha h6ar a lo salieitadn(,,,)'"--==-="

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante eonveneionaly manifiesta: "(,,,)la resolueiüt
recurrida resulta arbitraria e injusta, eonsiderando que: e,l reehazo ha sida dietado por el anteeedente:
PATREX, ACTA N' 20A2884, Reg. N' íWAIA, clase A5, ilililar: UryAHN US I LLe, sin eansiderar las

diferencias ex¡stentes entre ambas. En primer lugar la ntarca anteeedente pratege: Exelusivamente un
compuesto para el tratamienta de disfimeiones de la ereeción: el a-guo ha dejado cle eonsiderar esfa

limitación impide que la solieitud de registro de mi mandante'caLtse eonfusión en el públiea eonsumidar,
más aún teniendo en euenta que mi mandante también ha adeeuada la ectbertura de productos a:

"Productos farmacéutieos de uso humano para el tratamiento y mantenimiento de la esofagitis erosiva,

alivio de la aciclez gástriea, tratamiento de la enfermeclad por reflujo gastroesofágieo" eon esto. el riesga de

confusión se hace aún menor. A este hecho también debemos agreg{ar que los ma,dieamentos produeidos
por uno y por otro titular serán prescriptos por profesianales médicos. prtr lo que el poteneial riesget rle

confusién se aminora aún más. Que, ambas denominac'lones, sibien eamparten algunas letras en común,

no exrste identidad entre las mismas y se diferencian en los ¡tlznss: gráfico y fonético(,,,)'i :.=.'="="

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sclbre la proeedeneia o no del reeurso

interpuesto

ntr¡, sin art

Generrl de Pto¡iedad

Que, en primer término, las mareas en ertestién deben ser analizadas eR su

Nacional dc ?toPiedad

desmembraeiones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultadei que

eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilirlad
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Resorueión*. AJ 6 5
POR tA CUAL SE REVOCA tá. RESOTUEIÓN N" 1078 DE FECHA TI-bN TEOSTO DE 2024 DICTADA POR I.A
DRECCIéN DE N4ARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE sotIeITUD DE REGISTRo DE tA MARCA ,APATRIX,,

CTASE 05, EXPEDIENTE N" 5461U2023, SOTIEITADA POR ZODTAE INTERNANONAL EORPOR/IilON. .......

eornpertcn elementos en eornún ells ns neeesariamente eonlleva a que sean eontilndibles entre sÍ, toda
vez quc el signo distintivs que sc pretende registr:ar posea elementos que le otorgueR identidad marearia,
En tal sentido, ,forge Otarnendi sostiene quer "El dereeho mareario no protege prefrjos o partÍculas
eomancs euando no eonst¡taycn por sf mismos el signo distintivo. '! -.--===-=---

Que, a los efeetos de eotejar las rnareas cn pugna, existen eriterie¡s generales avalados, tanto por la
doctrina eomo por la jurisprudeneia, que permiten sopesar las similitudes dentro de lss eampos gráfieo y
fonétieo, asl esmo del aspecto ideológieo o eoneeptual, Además en su eonjunto, deben ser tenidas en
eucRta las eoberturas, Al respeeto, vemos que nu existe similitud suflciente ni mucho menss de
eonsiderable o srgnifieativa rnagnitud. Se puede, pereibir a simple vista la difereneia existente entre las

mismas:----

APATilX
PATREX

lsolieitada), y
(base de reehazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sf, no
neeesariameRtc ceuserán eonfusión en el seno del púbheo eonsumidor pues, en su eonjunto, dejan una
irnpresión visual muy diferentc,".== ======.

Que, eomo es sabido, la proteeeión de las mareas se extiende al eonjunto del signo distintivo y no a

sus elementos tornados de for¡na aislada. Por ello eabe afirmar que la proteecién otorgada a la marca
registrada se extierrde al uso en eon¡unto del signo denominativs así presentado, y no le otorga
exclusividad sobre sus elernentos tomaelos de f'srma separada, razbn por la eual esta dependencia
adrninistrativa eonsidera que tales elementos pueden f'ormar parte de otra marea -aún en la misma clase.
toda vez que la mare a posterior posea elementss que la difereneien de la marca anterior.

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratarlo de mareas de tábriea y de eomereio" que: "para
apreeiar la posibilidad de eonfusién no son determ¡nantes los diversos detalles, sino las caraeterfsticas
tfpieas, la imPresián gcneral y los prineipales elententos del signo't, En ese srden de ideas, si bien es e iefto
que entre las denominaeiones analizadas eomparten eiertos elementos en eom(rn pero difieren en la
eornposieién de los dcmás elementos, por ello no neeesariarnente eausarán eonfusién en el seno del
públieo eonsumidor pues, en su conjunto, son dit'erentes una de la oma y dejan una impresión diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre diehas mare as,

Que, al re§pceto, les "DIREjTRICES PARA EL EXAMEN DE MAR}AS EN PARAcUAy'señala euanto
§iguc: "(,',) La eamparaeión visual de las mereas denominatiyás se base en un análisis del número y la
seeaenela de las leüaE o eareeteres, la pasieión de las palabras o de los earaeteres eoineidentes, el número
de palabras y le estruetura de los signos (por elempkt, los clementos denominativas separados a unidos
mediante guiones) [',,] Se entenderá que exrsfe similitud frsnétiea si el sonido de la pronuneiaeión de los
elementos verbelcs de los signos comparados ¡t¡ese el mismo, o lo suñeientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos elave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominetivo son sus leüas y sÍlabas y su orden y acentuación paniculares. El exameide /as silabas
€omunc§ reviste una espeeial importeneia al campaw maÍcas fitnétieamente, ya qLte una sintilitud fonética
cstará determinada por las sílabas comunes )/ su eemtbinae ión idéntiea o similar.
signos denominativos eontienen algunas sflebas iguales pero otras diferc¡,lf§*§'{
pronuneiaeión diferente por lo que son fonétieanente ditérentes: Signo nircl$
posterior ALEOSAN !(,,.)'.=--=-""==- ...----.--..ij1.t...;i+.1y

I BREUER M, Ppdnr €, Trutedtr rlp rnerras,le tábfiea y de rumercrrr, Erlitrrnal Rulrrns, Buenrr¡ r\lres, 19.1a.I l.lireceión Nrrclotrul de Ptirptedud ltrteleetual (l)lNAPl), L)ircr'ttttes fure el eyt¡¡tttt r/e rnett,.rs r,l paragna¡,,¡rp, 147 y 2aa\
https://www.dinaoi.gr.¡v.py/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directrices
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Resorucién-.IL1 6 5
poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUcróN N' l07B DE FEcHA u ñÉ neosro DE z0z4 DIcTADA poR tA
pmrccróN DE N4ARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE solrcrruD DE REGISTRo DE Iá t\dARcA'ApATFtIx',
CI.ASE 05, EXPEDIENTE N' 546IU2023, SOLICITADA POR ZODIAE INTERNAflONAT EORPORANON, "".,.'"

Que, la marea base rlel reehazo cuenta eon seis letras y cJos sflabas; "PATREX"I por su parte, la marea

solieitada cucRta eon siete letras y tres sllabas: "APATRIX", De dichas diferene ias ortográfreas se geRera una
fuerte distineién fonétiea, debido que al pronuneiarlas una a continuaeión de la otra, tenemss que la

impresión at¡ditiva que generan ambas es hastante disfmil:APATRIX - PATREX.

Que, al realizar el eotejn de las eotrerturas de las marcas analizadas en el easo de autos, vemos gue la
marea base de reehazo UPAf,EEX" registrada para la cJase-Qlcomprende los produetos espeelfieos:
"Exelusivamente un eompuesto para el tratamiento de disfirneiones de la ereeeién", la clase 5 comprende
prineipalmente los productos farmaeéutieos y otras preparaeiones para uso médie o o veterinariol; mientras
que la merce en trámite de registro UAEAf,EUX' solieita la cohe.rtura para los produetos espeeflieos de la
clase 05; "Pre¡cluc'tas farmacéutieos de uso humane para el tratamiento y mantenimienta de la esofagitis
erosiva, alivio de la acidez gástriea, tratamiento de la enfernterJad por reflujo gastntesafágiea",===="

De la cobertura señalada vemos que, auRque las marcas enfrentadas c.'ompaffan la misma elase del
nomenclador, tanto la presente solicitud como la marca antecedente se eneuentran limitadas a proeltrctr:s
especffieos y dirigidos a tratar enfermedades y afeceiones diferentes del ser humanei,

En ese sentido, esta dependencra administrativa eeinsidera importante meneionar que existen otras
marcas registradas en la elase 05 eon denominaeiones similares y que se encuentraR eoexistiendo
pacfficamente, Al respeeto, al realizar la búsqrreda en [a hrase de datc¡s del sistema informátie o institue ional
se verifiean los siguientes registros:PATRIOT, Registro N'540951lIPATROP, Registro N'489864;PAÍRIMUt,
Registro N'463096: extremo que demuestra la eoexisteneia de denorninaeiones similares registradas en la
clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direeeién no eneuentra fundamentos legales que
impidan que la solieitud de registro aetual pueda prCIsperar en regrstro,

Que, en base a las eonsideraciones de heehr: y de derecho expuestas, habiéndose realizado el

exameR de registrabilidad de la solieitud de registro; ésta Direeeión General considera gue es un signo que
posee las caraeterfstie as neeesarias para su registro: por er:nsiguiente, y al no ene ontrarse inserta rientro rJe

las prohibiciones de la Ley N" 1294/98 de Mare as, corresponde r€rvoear la Reseilueión recurrida

PORTA}.ITO,

IáDIRECTORA GENERAL INTEFIINADE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL
RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolueién Nu 1078 rje fecha 13 de agosto de 2024 dietada prtr la

Direceién de Mareas.

Art.2e

INTERNATIONAL CORPORATION. =.-.. = = = = - = =

Art.3e NOTTFIQUESE,

' Diresción Naeir¡nal ele Propiedad Intelectual (202é) elasificaeiórr eie Niza, l3 erlieión, versiariri0t6,
Observaciones generales

ORDENAR la proseeueión de trámite's de la solieitud de

'APATRIX", clase 05, Expediente, N' 5461U2023, solicitada
registro de la marea

a nombre de ZODIAC
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE}OLSDICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO
ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N' 100060/2022, SOLICITADA pOR GRUPO
AVITA, S.A. ---------

Asunción, 10ABR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO AVITA, S.A.

contra la Resolución N" 2I12 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -------

RE S ULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO AVITA, SA.,
e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 2II2 de fecha 05 de diciembre de 2023,

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de abril de 2O24 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de mayo de 2O?4 el representante convencional de GRUPO AVITA, S.A. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
30 de mayo de2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca LOPEGO

ADHESIVO CERÁMICO ha sido presentada para amparar los productos de la clase )9. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se

encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se

considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En
consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, cabe resaltar a

la Señora Directora que el Director de Marcas ha errado en su criterio de evaluación sobre la viabilidad de
la marca en cuestión considerando que mi mandante ya 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 cuestión posee etiqueta más
denominación. El análisis desde la visión en conjunto constituye una regla general y no se puede
desmembrar artificialmente una o varias denominaciones para buscar alguna prohibición .../... Si bien el
término "LOPEGO" hace alusión a pegar/adhesivos, técnicamente se trata de una marca de fantasía, ya que
"LOPEGO" no tiene significado real, y al no tener signifrcado, no se puede atribuiirle la característica de
despecriptiva o genérica .../... mi mandante niega categoricamente que la marca "LOPEGO ADHESIVO
CERÁMICO y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO y Etiqueta" es una
marca evocativa para la clase l9(...)'

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la

ellntcrtna

interpuesto
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Resorución."-0j 6 4
poR rá, cuAL sE REVocA r-A, RESoLUcTóN N' 2rr2 DE FEcHA otñ llcrwr*, DEzoz3DrcrADA poR
LA DIREccIÓN oE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "LoPEGo
ADHESIVO CERÁUICO Y ETIQUETA:',, C[á.SE t9, EXPEDIENTE N'100060/2022, SOLICITADAPORGRUPO
AVITA, S.A. ---------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una
denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de

registro de la marca 'LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir l9g
pladucla.: de la clase 19 del nomenclador internacional, especÍfrcamente: "Hsos de uinil y spc, materiales

de constucción no metálico".

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO
Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designacrón usual de los productos que solicita. En ese sentrdo, tenemos que
la denominación "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el

que se designa a los productos de la clase l9 del nomenclador internacional que se pretende amparar con
la presente solicitud.---

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y
ETIQUETA" representa una creación lingüÍstica distintiva. Esta singularidad emana de la arüculación de los
elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una
identidad marcaria robusta y diferenciadora. -----

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

Que, la denominación LOPEGO de la marca sohcitada es efectivamente un término de fantasia ya que
no posee un significado intrínseco, es un término que hace alusión a propiedades de los productos que el
solicitante pretende comercializ

Que, respecto a los otros elementos de la denominación, corresponde determinar si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas
en clase 19 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ADHESIVO y CERÁMICO -

CERÁMICA: ADHESIVO CERAMICO MAX, Registro N" 505192; Cerámica Itaugua SA., Registro N, 60673g; M
Cerámica, Registro N' 538728; CI CERÁMICA IRENE, Registro N. 505015; 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 Dirección no encuentra tundamentos legales que impidan que la solicitud de
registro actual pueda prosperar en registro.

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 soóre alguna
propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla

en el que se óasa esta afirmación es que cualquier persona fiene e/ derecho de evocar en sus
propiedades o caracterÍstlcas de los productos o se.r'yicios que va a distinguir coq:fi[á§.
titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras npir'a¡9-ug

-iffi.,,n,
li,,r#',C,'. l' :rlr' :J::lrdurrrial

ñi,rctñ"ir,;trr,r ¿t Pro¡itdad lnttltctual
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Resorución." iJ 6 4
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' zIIzDE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE}Oz3DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO
ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N' 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO
AVITA, S.A. ---------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominación LOPEGO en tamaño preponderanteen la parte superior en menor tamaño ADHESIVO

CERÁMICO y en el extremo derecho se observan figuras con trazos irregulares, aportando este elemento

cierta distintividad a la marca.

marca solicitada

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de

la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar
la forma directa, rnsoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de

productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

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

examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' L294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Afi.19

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

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N' 2lI2 de fecha 05 de diciembre de 2023 dictada por la

Dirección de Marcas.

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

ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", clase 19, Acta N' 100060/2022, solicitada a nombre
de GRUPOAVITA, S.A. -------

4ft.24

lope$os#

Art.3s NOTIFIQUESE.
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Resorución* 0165
POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 368 DE FECHA i PT TPBRERO DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY
SOLO", CI¿,SE 34, EXPEDIENTE N' II8I7/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY
LIMITED.

Asunción, 1§ABR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SHENZHEN
SMOORE TECHNOLOGY LIMITED contra la Resolución N" 368 de fecha 13 de febrero de2023, dictada por
Ia Dirección de Marcas, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de SHENZHEN
SMOORE TECHNOLOGY LIMITED e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N' 368 de

fecha t3 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 29 de agosto de2023 fue dictada la providencia que concedió elrecurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de SHENZHEN SMOORE

TECHNOLOGY LIMITED expresó agravios, ratificada en fecha 05 de octubre de 2023. Esta Dirección tiene
por presentada la expresión de agravlos y llama autos para resolver en fecha l0 de octubre de2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación 2019-1998798 SKY Clase 34 Registro Titular 505165 Trailer S.a. [PY] Comentario: Que las

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

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

debe considerar los derechos adquiridos que posee mi mandante sobre la marca solicitada (ii) y que el
titular de Ia marca base de rechazo no presentó oposición al registro de la marca de mi mandante (iii).../....
tanto la más calificada doctrina como la unánime 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 íntegra, 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 país de
origen. Para mejor referencia, adjuntamos copia del registro chino de la marca .../... Otro indicio que se debe
sumar en el análisis de este asunto es que el titular de la marca citada camo antecedente no ha deducido
oposición(...)"- - - - - - - - - - -

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

Que, tal

productos o

restricciones

como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia le§islación
para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones'-a la hora
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Resorución..lL1 6 5
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY
SOLO", C[á,SE 34, EXPEDIEN]E N" II8I7/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY
LIMITED.

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

como el derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por Ia

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SKY" y 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 denominación solicitada "sKY SOLO" es

muy semejante a la marca registrada "SKY", como se puede apreciar a continuación: -------

SKYSOLO

SKT

(solicitada)
(marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciación 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 común con la solicitada en autos "SKY". Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma
sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacrón solicitada "SKY SOLO", resulta
indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su
conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sÍ, y que de las semejanzas
ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría
causar confusión en el público consumidor.-----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma
clase 34. En ese sentido, contribuye hacer mención de lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el
cual expresamente prohÍbe el regisbo de signos idénücos o similares para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de
asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis
relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "SKY SOLO" pretende cubrir los productos:
cigarrillos electrónicos, vaporizadores bucales para fumadores, artículos de vaporización bucal para
fumadores, pitilleras / estuches para cigarrillos / petacas para cigarrillos, puros, boquillas para cigarrillos /
boquillas para cigarros Icigarrillos], tubos de cigarrillo, pipas, sucedáneos del tabaco que no sean para uso
médico, cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico, dispositivo de
vaPeo, cartucho Para vapeo de la clase ?4 del nomenclador internaclonal; mientras que la marca base de
rechazo cubre Todos los productos de la clase 34. La clase 34 comprende principalmente el tabaco y
los artÍculos para fumar, así como ciertos accesorios y recrpientes relacionados con su uso.

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Materia!: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 25912025: "La mayoría de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similitud entre los signos y )os productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido.
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión.
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos ry circu.
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con'^/o)
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusión en el
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Resorución*.0165

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 368 DE FECHA; DE FEBRER ODEZOZ3,DICTADAPOR
LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY
SOLO", CT.ASE 34, EXPEDIENTE N' 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY
LIMITED.

consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo 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
vínculo en realidad no existe."¡ ----------

Siguiendo con el análisis, respecto a los fundamentos alegados por el recurrente, en su escrito de

expresión 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: "lncumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de

un precepto jurÍdico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer(...)"; en ese sentido, al afirmar Ia
existencia de tal documento, incumbe al recurrente arrimar al expediente administrativo los medios

probatorios de tal aflrmación.

De igual manera, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el Principio de
Teritorialidad, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al

país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una marca, es quien tiene un mejor
derecho sobre el srgno.

Que, entre los fundamentos esgnmldos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que elresultado que

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

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SI(Y SOLO"

no podrá coexistir con la marca base de rechazo "SKf', con la cual presenta más semejanzas que

diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

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

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6y2
inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

4ft.19

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RE SUE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solicitud de

Acta N" 1181712022, solicitada a nombre
registro de la marca "SKY SOLO", clase 34,

Art.3s

I Direccirin Nacir>nal de Prr>piedad Intelectual. (2025) Dirrtrket l>na t/E¡zmu de l\'[¿rcar u Pntlqwg'
httns.//txrr¡,linrni or¡vnr/rrortrl/v3r¡rrrnir'¿l:rrl inrlustrial./n¡rrcrs./,litcctriccs

de

{

cto;a Cc

Ccr.L;i. ic

TECHNOLOGY
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Resorución*.1)J 6 6
POR LA CUAL SE REVOEA LA RESOLUCIéN N'905 DE FECHA ilU' ABRIL DE 2OZ5 DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA MAREA'REMETII',
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 104438/2022, SOLICTTADA POR ZODLAE INTERNATIONAL EORPORATION, ==--

Asuneién, 10ABR2026

MSTO: el recrrrso de apelación Ínterpuesto por la representante eonveneional de ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION en contra de la ltesolueiérr N'905 de fleeha 25 de abril de 2025, dietada
por la Diree ción de Marcas, y;---------'--

RE S U tTA;

Que, en feeha 05 de mayo de 2025 se presenta la represerntante eonveneional de ZODTAC

INTERNAUONAL CORPORAflON e interpone Reeurso de Apelaerón en esntra de la Resolución Nu 905 de

feeha 25 de abril de 2025 dietada por la Diree e ión rle Mare as,

Que, eR feeha 12 de junio de 2AZS fue dietada la providencia que eoncedió el recurso

interpuesto

Que, en feeha 23 ele junio de 2025 la representante er¡nveneional de ZODIAC INTERNAÍIONAL
CORPORAflON expresó agravios, Esta Direecién General tiene por presentada la expresión de agravios y

llama autcls para resolver en feeha 26 cle jr.rnio de 2025,

CONSIDERANDOT

Que, la meneionada Resolucién eernsidera que: "(,,)Que la solieitud de registro de la mare'a REMETIL
ha sido presentada para amparar los producfos de la c'lase 5, Que habiéndose realizado la búsqueda de
anteeeclentes de la citada marca, se ha constatado la existeneia en dic=ha e./ase dc la marea: Expediente
2021211092i5 Denominaeión RENTIL Clase 5 Registro Titular t5á167 EUROFARMA PARAGAAY S,A, [PYl
Comentaria; Que las denetminaciones san easi idéntic:as, mu¡: sentejanfes, no padrán tener eoexisteneia
paeffiea, en ana misma e/ase, sln crear riesga de, eonfitsirin entre las eonsumidores,, por lo que de
conformidad al artfeulo 6s de la Ley 1294/98 de Mareas, rut ha lrgar a la solie:itada(,,,)" =======.=

Que, entre otros argumeRtos, se agravia el reprresentante conveneional y manifiestat "(,,,)En primer
lugar, que la marea de mi mandante pratege de manera €s¡te6'¡6r* PRODaCTOS FARMAZEÚTI?OS DE
USO HAMANA PARA EL TRATAMIEN'TO DE ENFERMEDADES Y/CI AFECCrcNES DEL S$'TEMA
DIGESTIVO Y METABOLISMO, SISTEMA NERVIOSO,: el a-quo ha dejado de c:r¡nsiderar que esfa lintifaeión
imprimde Ete la solieitud de mi manclatne ceuse contitsión en el pitblieo cansumidor, además de las

difereneias en los planos gráñco y fonétic'o, es deel¿ las denominacisnes, si bien c'omparten algurtos
elementos, no se eseriben igual y por tanto se pramtnc:ian cliferente, a esto sumamos el heeho de qrc al
tratarse de ¡nedicamenfos, esfos sr¡n prescriptos por prafesienales mediante reeeta médiea, por lo que el
riesgo de confitsión se haee aún menor(...)', --------

Que, corresponde a esta Direccién General resolver sobre la proeede.ncia o Ro del recurscr

interptresto

Que, en primer término, las marcas en euestión tdehen ser analizadas eR sLr eonjunto, sin artifieiales
desmembrraeiones, de forma sueesiva y no simultánea, el resrrltario que arroje la visión en eonjunto es el

e riterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de e onf'usión entre las mismas, Si bien
comparten elementos en eom(rn ello no necesariamente conlleva a que sean ennfundibles entre sl, toda
vez que el signo distintivr¡ quer se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad ma

En tal scntido, forge. Otamendi sostiene que; "El de.reeho marcario no protegé,
comunes euando net constifttyen prtr sf mismr¡s el signa distintiva,"====.o-.=.'===,=.:"+;===.;-'r,;¡U,

rtilg,
t.

I)itector
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Resorueién*.lll 6 6
POR tA EUAI SE REVOEA LA RESOLUCIÓN N'905 DE FECFiA FNTOBNIL DE 2025 DICTADA POR ¡.A
DIRECCIÓN DE N4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA }VÍARCA UREMETIL',

CLA§¡E 05, EXPEDIENTE N' 104438/2022, SOLIEITADA POR ZODLAC INTERNANONAL CORPORATION. ....

Que, a los ef'éetos de eotejar las mareas en pugna, existen crlterios generales avalados, tanto por la
tloctrina eorno por la jurisprudeneia, que permiten sopcsar las similitudes dentro de leis eampos gráfico y
Fonétieo, asl eomo del aspeeto ideológreo o coneeptual, Además en su eonjunto, deben ser tenidas en

ettenta las eolrerturas. Al respeeto, vernos quc no existe sirnilitud suflciente ni rnucho menos de
conside'rable o significativa rnagnitud, Se puede pererbir a simple. vista la diferencia existcnte entre las

ml§ma§l===-

REMETIL

RENTIL

(sulicitada), y

(lrase de rechazo)

Que, si bien es eierto que las denominaeisnes analizadas eontienen similitudes entre sÍ, no
neeesariamentc eausarán eonfusión en el sc,no del p(rblieo eonsumiele¡r pues, en su conjunto, dejan una
irnpresión visual muy diferente,=-"-----=--

Que, eomo es sabido, la proteeeión de las marcas se extiende al eonlunto del signo distintivs y no a
sus clerncntos tornados de forrna aislada, Por ello eabe afirrnar que la proteeeión otorgada a la marea
registrada se extiende al uss en eoÍr,urlto del signo denonrinativo asf presentado, y no le otorga
exelusividad sobre sus elementos tomados de firrrna separada, razón por la eual esta dependeneia
administrativa eonsidera que tales elementos pueden forrnar parte de otra marea .aún en la misrna elase.
teida vez que la merea positerior posea elcmentos que la dlferene ien de la mare a anterior,

Que, expresa el Dr, Breuer cn su libro "'frataelo de Rlarees de fábriea y de eomercio" que: "Para

apreeiar la posibilielad de eonfusi1n no san detenttinantes los diversos detalles, sino las caracteústicas
tfpieas, la imPresián general y los princi¡tales elemc,ntos ciel signo'r. En ese ortlen de ideas, sibien es cierto
qtte entre las denerminaeisnes analizadas sc eomparte el inicicl "R" y la desineneia "TlL", difieren en la
ctlnrpnsieión de los demás elementos, ¡ror ello no neccseriaRrente eausarán confusión en el seno del
públieo eonsumidor pues, en su conjunto, son dit'ere'ntes una de la otra y dejan una intpresién diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entrc dichas mareas.

Que, al respeeto, las "DIRECTN1ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLJAY"señala cuanto
sigue; "("') La eomparaeión visual de las marcas denaminatiyas se basa en un análisis del número y la
seeuencia de las leüaE o eetecteÍes, la posición de las ¡talabras o de las e at'acteres csineiclentes, el número
de palabras y la cstruetura de los sigttas (por e)empht, lss elementss dc¡totninativos separados o unidos
ntediante guiones) [,,,J Se entenderá r¡ue e.lrste sint¡litud tbnétiea si el sonida de la pronu¡eiaeión de las
e'lemt'ntos verbales de los signos comparados fuese el mj$no, o lo sufieientemente eencano para que no se
puedan distinguit attditivamente, Los elementsE elave para determinarla impresión fonéticá gene¡d de un
signo denonúnadYo §on sus leüas y sflabas y Eu orden y aeentuacién penierilares, El exantei de las sflabas
e'oll?ulle§ reviste ttna espeeial importane'ia al eomparaf nrurcas fonétteamente, ya clue une similintd fonética
cstará detenninada por las sflabas eomLtncs )! su e'ombinación idcnriea o similar, Por ejempla, los siguientes
sigttcts denaminativos eonticnen algunas sflabas iguales pero otras diferentes o eon un ritmo de
pronuneiaeión ditbrente por lo que son fonétieantente difbrenfes; Signa anterior 6¿ENOS'AN Signo
¡tostc.ri or ALEOSAN ¿ (,,,)', ".. =. = = -.,

Que, la rnarea base del reehazo euenta eon seis letras y dos sÍlabas: "RENTIt',; por su parte, la marca
solieitaela ctlenta esn siete letras y tres sflabas: "RFIMETIL", De rlichas rlifercncias orteigr.áficas se genera una
fuerte distineién fonétiea, debido que al pronurlcrarlas una a continuación de laLuart*,1gl;nr6[
trnpresiónauditivaquegeR€,ranambasesbastantedrsfnril:REMETlL.RENTlL._

nteilná
Indurrriel

lntelectuelhttps://www.dinapi.gov.p),/portal/v3lpropiedad-rndustrial/marcas/dr¡ectrices
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Resorueión*' 0 1 6 6
POR LA CUAL SE REVOEA LA RE§OLUEIÓN N'905 DE FECHA ñE AANTT DE 2OZ5 DIETADA POR tA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA OREMETIL',

CLASE 05, EXPEDIENTE N' 1044?8/2022, SOTIEITADA POR ZODTAC INTERNARONAT CORPORANON. ====

Que, al realizar el cotejo de las e oberturas rle las mareas analizadas en el easo de autos, veffios que la
marca base de reehazo UBELEIL" registrada para la clasc-sleomprende todos los prodtretos de la elase, la

elase 5 comprende prineipalmente los produetos farmaeéuticos y otras preparaciones para uso médieo o
veterinario'; ¡nientras qtre la rRarera en trámite rle registro "EEME[LL" solicita la eobertura para los

proc{uctos espeefficos rJe la c.lase.,l05.' "procluc:tas furntae:éufie:os de usa humano para el tratamiento de
enfermedades y/o at'eeeiones clel sistema digestivo y ntetaholisntt¡, sistema nervioso",==

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se eneuentra limitada a produetos
espeelfieos de la elase 05, En ese sentido, esta depencieneia administrativa cr¡nsidera importante meneionar
que la firma ZODHC INTERNAXIONAL CORPORAflON, ya posee el registro de la marea RE§METII
=denominación muy semejante a la solieitarla en autos=, baio el N" 5E1243, en la elaEe 05 para todos los

produetos, eon la cual la marea anteeedente ya se ene uentra er¡existiendo pacffieamente en el mereado,
Este heeho nos permite e olegir que la presente solie itr¡d rle registro también podrá haeerlo,

Que, en base a las eonsideraeiones de hecho y de rler"eeho expuestas, habiéndose realieadr¡ el

examen cle registrabilidad de la solieitrrd de registro; ésta Direeeión Generaleonsidera que es un signo qrre

posee las caraeterlstie as nee esarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro ele

las prohibieiones de la tey N' 1294/98 de Mareas, e orresponde revoear la Resolue ión reeurrida

POR TANTO,
I-A DIRECTORAGENERAL INTEFIINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

tut,le REVOCAR la Resolueión N'905 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Direeeión
de Mare as,

Art,2s ORDENAR la prosecueión de tránritcrs de la solieitrrel de rc.gistro dr.. la marea

'REMETIL", clase 05, Experliente, Nu 10447812A22, solieitada a nombre de ZODIAC

INTERNATIONAL EORPORATION, = = = = - = = = =

Art.3C NOTIFIQUESE.

Observaciones generales
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Resorución-"-0-J 6 7
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' n35 DE FEcHA ñor JULIo DE zozS DIcIADA poR LA
OIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'OKEY! Y
ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N' 38745/2022, SOLICITADA pOR PATRICIA ALEIAI{DRA BAEZ
VICHINI.

Rsunción, 'l 6 ABR 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PATRICIA
ALEIANIDRA BAEZ VICHINI en contra de la Resolución N" 1135 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la
Dirección de Marcas, y, ---------

RES ULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de PATRICLA

ALEIANDRA BAEZ VICHINI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 1135 de fecha
l8 de julio de2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha l0 de noviembre de 2023la representante convencional de PATRICTA ALEJAI{DRA
BAEZ VICHINI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos
para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatada la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación 2013-1304363 OKEY RADIO Clase 38 Registro Titular 385512 Ruben Dario Gaona [PY]
Comentario: , por lo que de conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitadd...)' - - - -- -- -

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Asimismo, otro punto y el más
importante a tener en cuenta Sr. Director es que la marca mencionada HA EXPIRADO EN FECHA
2llO8lZO23 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 asÍ deberá revocar
la resolución recurrida, y Aprobar la solicitud de registro de la marca OKEYI CLASE 38, EXPEDIENTE N'
2238745 de fecha 17 mayo del2022(...)

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N' 385512 de la marca "OKEY

RADIO'a nombre de Ruben Dario Gaona venció el 21 de agosto de2023, venciendo a suvez el pl
gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para pod

i;l'L' t+¡n;'
expresa claramente el Art. 19 de la Ley N' 1294198 de Marcas que textr¿lti te ex

venclmle

Cencr¡l Cr prnp\*dr, induslrial
Nacional de Pro¡tcdad lntelectual

solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posterior{,hi
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Resorución."-IL1 6 7
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N" u35 DE FEcHA ri.-D¡ JULIo DE zoz3 DIcTADA poR tA.
oIRgccIÓN DE MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA,OKEY! Y
ETIQUETA" CLASE 38, IXPEDTENTE N" 3874512022, SOLICITADA POR PATRICTA ALEIANDRA BAEZ

VICHINI.

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

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

registro de la marca "OKEY! Y ETIQUETA', solicitada por PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI

Art.Io

ArL2"

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

RE S UE LVE

REVOCAR la Resolución N" 1135 de fecha 18 de julio de2023 dictada por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución

ETIQUETA', clase 38, Acta

de los trámites de la solicitud de regrstro de la marca "OKEY! Y
N' 38745/2022, solicitada a PATRICI.A ALEIANDRA BAEZ

VICHINI.

Art.3' NOTrFÍQUESE. -- ----

ntellna
¿ri lnduitrial

ed i¡ltlectual
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ResoruciónN'0168
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" I64DEFECHA 03 DE SEMEMBRE DE 2OI9 DICTADA POR
LA DIRECCIÓN OP MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA'CATEYE Y
ETIQUETA" CLASE 9, EXPEDIENTE N' 5597U2OI8, SOLICITADA POR CATEYE CO., L[D.

esunción,J0ABl12026

MSTO: EI recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Cateye Co., Ltd.
contra la Resolución N" 964 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección 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 Apelación en contra de Ia Resolución N' 964 de fecha 03 de septiembre de
20I9, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de Cateye Co., Ltd. expresó
agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
23 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CATEYE", registrada con el número
793834 en fecha 13 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACIÓN S.A., Comentario: Que ambas
denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción,
como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6' de Ia Ley 1294198 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado (...)' -------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)en raz6n al Juicio de Nulidad
promovido contra la marca antecedente "CATEYE" y etiqueta, con Registro No. 393.834,Ia 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 Io Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno. De esta manera el
antecedente en cuestión ya no debe constituirse como un obstáculo para la solicitud de mi comitente,
conforme podemos apreciar con la copia de la S.D. N" 542 que acompaño a este escrito(...)

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N'393834 de Ia marca "CATEYE Y
ETIQUETA' a nombre de D. Group Importación S.a. se encuentra con Estado Administrativo: Cancelada;en
virtud del oficio Judicial ingresado bajo entrada N' 2598037 y que dispuso la inscripción de la S.D. N' 542 de
fecha 19 de seüembre de 2025 que copiada textualmente en la parte resolutiva dice: HACER L{JGAR, con
costas, a la presente demanda de CANCELACIÓN DE REGISTR7 DE MARCA poR FALTA DE USo
promovida por CATEYE CO. LTD. en contra de D. GROTJP IMP SA, por las considéfaEforres e.

exordio de la presente resolución, y en consecuencia, ORDENAR la canc{lación del resi

Abg.

Dir'e i¡
Direcciór'Ccnirrl,it IroPi

Direc¡idn Nrcional de Pr

Ieilna
Ildusttiel

lntelecturl

<=:;'-
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Resorución."1)J S I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N' q64DEFEcHA 03 DE SEpTIEMBRE DE 2019 DICTADA poR

rá. DIRECcTóru pE MARcAS EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE L-A MARcA'cATEyE y
ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N' 5597U2Ot8, SOLICITADA POR CATEYE CO., [.TD.

"CATEYE Y ETIQUETA" que fuera otorgada a favor de la firma demandada D. GROUP IMPORTACIÓN 5.A.,

N" 3938i4, para distinguir los productos de la clase 09.-----------

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

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

registro de la marca nCATtrYF Y ffiQUETA', solicitada por CATEYE CO., LTD.

Art. 1o

ArL2o

Art.3'

PORTANTO,
I.¿, DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N" 964 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de

Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CATEYE Y
ETIQUETA', clase 09, Acta N' 55971/2018, solicitada a nombre de Cateye Co., Ltd..

l¡t
.t:-,i ¡l DilectoraEnctal In-TeTmá
'1;' 

.'¡i./Dirccción 6cnerrl Cc Prfp:,Carl Indurrrial,": '/ullcccl0n (,c[eI]l !( Írrl,¡iudu,

.*ü Dirtcció¡ N¡cioul de Prfpydad lnreltcrual
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Resolución N" 16e
^ \

poR t-A. cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N' rzs3 DE FECHA 28 DE Acosro DE z0r5 DICTADA poR LA
nmTccIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "SALVEMOS
Lá. FAMILIA y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N" 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -------

Asunción, ,1 n lgn 202fi

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OSCAR DIESEL

contra la Resolución N" 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----"-"---

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de OSCAR DIESEL, e

interpone Recurso de Apelación en contra de Ia Resolución N' 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada

por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 02 de julio de 2018, el representante convencional de OSCAR DIESEL expresó agravios.

Esta Dtrección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio
de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la

citada marca, ésta f efatura considera que la misma incurce en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas,

que dispone que no pueden constituir tnarcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consrsten enteramente en un signo
que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el
comercio para califrcar o describir alguna característica del producto o servicio.", . En consecuencia no ha

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 denominación posee la

palabra FAMILIAR .../... pn este punto cabe mencionar que si la marca citada se puede registrar es porque
no se había considerado genérica.../... Pn segundo lugar, niego categóricamente que mi marca "SALVEMOS

LA FAMILIA y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, "SALVEMOS LA FAMILIA y Etiqueta" es una marca

evocativa para la clase 4l: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna

propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que

desarrolla su titular(...)" - - -' - - - --

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

interpuesto

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una

denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l de autos se aprecia que la solicitud de

registro de la marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir !q
clase 4l del nomenclador internacional, especificamente: "(...)Servicios prestado§ por una i,

fines de lucro, cuyos miembros se han unito para trabajar colectivamente a fauoi de;la

Sircciión liacional de Propiedad Intrlecrual

Djtcceión 6t,::;. I li
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Resorución."-(L1 6I
poR LA cuAL sE REVocA LA REsoLUcróN N" 1253 DE FEcHA ,rñr Acosro DE 2or5 DrcrADA poR r.q
OINECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA MARCA "SALVEMoS
LA FAMILTA Y ETIQUETA", CIASE 41, EXPEDIENTE N' 13997/2013, SOLICITADA pOR OSCAR DIESEL. -------

valores de la familia dentro de la sociedad tales como coaching, formación, educación, educación fisica,
educación religiosa, explotación de instalaciones deportivas, explotación de instalaciones recreativas,
explotación de salas de juegos,información sobre educación, organización de bailes, organización de
competiciones deportivas, organización de concursos Iactividades educativas o recreativas]; organización
de espéctaculos Iservicios de empresarios], organización de exposiciones con fines culturales o educativas,
organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios,; organización y dirección de
conferencias,; organización y dirección de congresos(...)"------ -

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y
ETIQUETA" resulta genénca para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la
denominación "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se

desrgna a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solcitud de registro 'SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA"
representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos
visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad
marcaria robusta y diferenciadora. -----

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o caracterÍstica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla
su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento
en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o caracterÍsticas 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 o caracterÍsticas."- -- - - - -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares. En ese sentldo, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: UNA
FAMILTA BAIO DIOS(SLOGAN) - Registro N' 555159; Cubriendo mi Familia - Registro N. 607795;Counseling
Insütuto para la familia - Registro N' 514982; t¿.S CARMEN RECETAS DE FAMILTA (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 Dirección no encuentra fundamentos
legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, adicionalmente, Ia marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la
denominación SALVEMOS LA FAMILIA y en el extremo superior derecho la amilia

lristaldo
ial Inxfina

íi dcTtopicd a J Indu srrial

de Propiedad intriectual

hecha con trazos irregulares, aportando este elemento cierta disüntividad a
,r'¡l¡
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Resorución*.-0j 6 I
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcTóN N'1253 DE FECHA 28 DEAGosro DE 2015 DICTADApoRLA
oTRBccIÓN 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
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Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de

la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar

la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

básica, o las características, especificaciones técnicas prrncipales de su servicio, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos

ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea 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 Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para madurar en registro; por consigutente, y al no encontrarse inserta dentro

de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución N' 1253 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de

Marcas.

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

"SALVEMOS LA FAMILLA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N' 13997/2013, solicitada a nombre

Art.3e

al I nterina
al irdad Industri¡l

cr
de

tde lntelectuel

de OSCARDIESEL.
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Asunción, 10ABR202ñ

\4STO: el reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonvencional de ITAIPU S,R.L,

en eontra de la Resolueión N' 555 de fecha ll de junio de 2025, dietada por la Dirección de Asuntos

Marcarios titigiosos, y; ""-""===."..

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de ITAIPU S,R't, e

interpone Reeurso de Apelacién en eontra de la Resolueión Nu 555 de feeha ll de junio de 2025, dietada por

la Direceién de Asuntos Marearios titigiosos,-=

Que, en feeha 17 de julio de 2025 fue dietada la provideneia que e one edió el recurso de apelaeión

interpuesto

Que, en fecha 0E de agosto de 2025 el representante convencional de ITAIPU S,R,L, expresó agravios;

en feeha 07 de octubre de 2025 esta Direeeión deelaró la rebeldla del oponente por no contestar el traslado

de la expresión de agravios, dió por deealdo el dereeho que dejó de usar y llamó a Autos para resolver, :===

eONSIDERANDOT

Que, la Resolueión recurrida eonsielera qae: "(,,,)al analizar las mareas enfrentadas MASTER TECH

GAMER STORE y MASTER PLAY se obsuva Ltna semelanza reletoante en el plano denominafivo, ya qae

ambas merces camparten el término .MASTER', elemento que se eneaentra al inieia de eada

denaminaciórz, pasición qae refilerza su impaeto en la pereepeión delec¡nsumidor, Eltérmino MASTER es

evoeativo y puede sugerir dominio, experieneia o superioridad en un área determineda, lo que lo eonvierte

en un elemento de atraeción dentro de, la seilieintd ,,,/,,, las términos TE?H GAMER STORE y PLAY na

resultan diferencias suñcientes para eliminar par ersmpleta el riesgo de eonfusión, toda vez qae amhes

evoeen un misma campa semántieo vineulada al ámbita teenalógieo y de entretenimienta digital' El

término 'PLAY' alude directamente al juega, mientras que "GAMER' tiene una eonnotaeién similar,

arientada e cansumidores afrcianadas a los vide.o¡uegos, Asimismr», STARE remite a un estableeimiento

eamercial, la que na constifuye un elemento distintivo por sf mismo, Que, además, el heeho de que ambas

mareas se inscriben en la misma clase 35(,,,)'

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ITAIPU S,R.t, y manifiestal "(,,,)no puede

sosfencrse que la denominaei1n .MASTER TE1H GAMER sroR4 \t ET|QUETA" earezea de distintividad
únicamente por compertir el término .MASTER' eon una nlarea previamente registrada, ya que dieho

término es de ¿¡so común en el mereado y earece, par sf sala, de fiterza distintiva sttfreiente, La marca en

euestión incarpora elementos adieionales que otorgan identidad prepia y an eoniunta mareario

claramente diferenciablc tanta en su estruetura eomo en su pe:reepeiÓn, eamo lo son .TECH GAMER

SrORE" , que en su tatalidad refreren a un rubro y públieo espeeffieo, La valoraeión debe heeerse de

manera integral, eonsiderando la impresión general que genera la marea en el eonsumidor ,',/,,,

adentrándonos en el tema que nas incumbe, y utilizando todos las reeursas disponibles, prineipalmente el

sistema informátiea que ofrece la Direeeión Nacional de Propiedad Industrial "JOAIU", es

que al hacer la b(tsqueda del término MASTER, el mismo arroja el siguienfe ¡gstrlt'
iesultados posibles, intenta eon datos más descriptivas" ,,,/,., La prctteeeiAn 6.{ari;'no p
monopolizar ¡:alabras genéricas o evot'ativas r/e us,r ltal¡inul, €onto es e/ easo rle li

'':'r...,"

' Dl;eJ-h--j 'llcrrrI 
Intc¡ina

Di¡ótütr 6rntr:i rlc Iro¡írrlrrl Indulrrial

[i¡él,oo N,c,onrt de r'rii,a,J iri,r,i,r,r
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PoR tA euAL sE REllocA LA RESoLUctóN N' 555 DE fecne rr DE JUNIo DE 2025, DIcTADA poR LA
BREEEIéH DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSoS, EN EL EXPEDITÑTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA ',MASTER TECH GAI4ER STORE Y ETIQUETA',, CLASE 35, EXPEDIENTE N. 4996312024 A
NOMBRE DE ITAIPU S.R.L, _...

afeete injustifreadamente la libre €ompcteneia y el derecho de los nuevos solieitantes a difereneiarse
mediante esmbinaeiones ueativas y distintivas(...)" --.--

Que, la parte oponcRte Ro presentó la eontestaeión del traslado de los agravios, eR eoRseeueneia esta
Direceión la dee laró en rebeldla y tuvo por deeaf do el dereeho que dejé de usar,..-.

Que, corresponde a esta Direeeión resolver sobre la proeedene ia o Ro del reeurso interpuesto, y la
eonsee uente coexisteneia s no de las mareas MASTER TECH GA¡yfER STORE Y ETIQUETA (solieitada en
clase 35) y la mare a lvfAsrER PLAY Y EflQUETA (regisrrada en la elase 35), :-..-..

Que, al iniciar el análisis de las denorninaeiones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde uRe visión de eonjunto, eomo es regla general eR el dereeho mareario, sin artiñeiales
desmembraeiones y euyo objetivo es advertir si la pereepeión de una de las mareas puede ser asr¡eiada eon
la otra, De esta meRcra, eorrespondc a csta instaneia administrativa determinar si las mareas en euestión
pueden o Ro scr eonFundidas en el rnereado, tras un análisis desde Ia óptiea de los eventuales
eonsumidores, =====.===

Que, en ese orden de ideas, eorresponele a esta instaneia administrativa resolver si eabe o no la
posifiilidad de eonfusión entre la solicitud de registro ele la marca .MASTER TECH GAI4ER STORE y
ETIQUETA', e la§c 35, e on la marea oponente "I4ASTBR Pt AY Y ETIQUETA' registrada en la e lase 35. ------

\4ASTER TECH GAI\4ER STORE Y ETIQUETA (rnarca solieitada)

MASTER PIáYY ERQUETA (marea oponente)

Que, si bien es eierto que las denominaeiones analizadas eontienen similitudes entre sf, no
neeesariamente eausarán eonfusión en el seno del públieo eonsumidor pucs, en su eonjunto, dejan una
impresión visual muy diferente, :"===="=

Que, a fs, 0l de autos se verifiea que la parte solieitaRte Ro reivindiea la exelusividad sobre los
vocablos GAMER STORE,

. Que, e§te Dcpendeneia es de la tcsiture que no se puede deelarar eonfundibles a las mareas por el
solo heeho de que dentro de su estruetura existan letras o elementos en eomtln, siendo que eomo se sabe
el análisis debe ser en eonjunto, El tratadista Otamerrdi, expliea eiertos eriterios a ser tomados eR euenta
para realizar uR eorrceto análisis de eonjunto, los euales hámos tomado en euenta para la resolueión del
presente litigio, y nos permitimos transeribir a eontiRuae i6n ".,,Enprineipio, es el eonjwzn el que debe ser
obJeto del máltEtE yno suspañes integmntes separadas en farma r*¡mÁu 0a75.,==.===-

Que, analizando el e ampo ortográfieo y fonétieo de la solieitante *}./ASTER TECH GAlvfER sToRE ,
=atendiendo la no reivindieaeión de los voeablos GAMER STORE= y la rnarea oponente *lvlASTER plAf,
por más que e€)mPartan el primer elemento de sus denominaeiones no se leen de la misma maRe
se puede notar al eotejar diehas marea§,

Que, al respeeto, las "DIREeTREES ?ARA EL EXAMEN DE MAR1AS
siguet -(,,,) Sin embargo, un signo eonfbrmada por Ltna eombinaeión e{e

¡¡JGfñt?fi Inrerina
neml dc ProfieCr 1 inCusrrial

acionll dr Propiedad intelectual

I Dereeho de Mercas, Jorge otemenrli, Editr¡riúl: l,extsNexis . Abelerlo=purot nñetl lloot
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presentación fuese distintiva o ine'luyera al menos un elementa distintivo, Une eombinae'ión o
presentaciórl que na fuese en ru eonjunta sufrcientemente eiistintiva no evitarfa la prohibieión de registro,

Queda entendida gue, en las easas de mareas e'anfannadas par un eonjunto de elementos algunos de /os

euales no son distintivos, el registro de la marca eomo eonjunta no permitirfa a w titular oponerse al uso

par terceras de las elementos de esa marca que no ñ¡esen distintivos, siempre que tal uso se realiee de
metda que no eause un rie,sgo de confusió¡1 eefl la marea registrarla,l(,,,)' ===-=-==-

tas similitudes alegadas por la oposieión y utilizadas como firndamento de la resolución rlel A=quo se

basan en que eomparten el elemento MASTER, En ese sentider, eomo es satrielo,la proteeción de las rnareas

se extiende al conjunto del signo distintivo y Ro a sus elementos tomados de forma aislada, Por ello eabe

aflrmar que la proteeeién otorgada a la marea registrada MASTER PLAY se extiende al uso en conjunto del

signo denominativo asf presentado, y no le otorga exelusivldad sobre sus elementos tomados de forma
separada, raz6n por la eual esta dependeneia admrnistrativa eonsrdera que tales elementos pueden formar
parte de otra marea -aún en la misma elase= toda vez que la marea posterior posea elementos que la
cliferencien de la mare a eRterior,

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El dereeha mareario no protege prefijos a partfeulas
Comunescuandonoeonstituyenporsfmismoselstgnad¡stintivo

Que, adieionalmente, otrei criteri«¡ a ser analizark¡ a la hora de determinar aeere a de la prricedencia de

la oposición en estudio es si existe eoexistencia previa, Al respeeto, vemos que existen otras marcas

registradas a nombre de diversos titulares en la clase 35 (elase en la e ual se encuentran inseritas las tnareas

enfrentadas) que utilizan MASTER eomo parte de su denominaeién, Según la brlsqueda realizada en el

sistema informático cie la Institue ión, tamtrién se encuentran registraelas las mareas: I\4ASreR Y Ef,QUETA,
Regisüo No. ó13049, a nombre de MASTER CHIPS SAU il,ÍASTER SHOP, Reglstro No, 611539, a nornbre de

FIIIPE SUING DA SITVA; SPIN MASTER Y ETIQUETA, Registro No, 546305, a nombre de Spin Master ttd;
\4ASTER FLASH, Registro No, 608937, a nombre de FItIPE SUING DA SITVA: PIOT MASTERYETIQUETA,
Registro No, 626599, a nombre de PEDRO ATEXANDER DIAZ RIVAS;I4ASTER-GYETIQUETA, Re$stso No,

596215, a nombre de EMAP S,A,; extremo que demuestra la e oexisteneia del oponente e on otras mere as

registradas en la elase 35 eon dieha denominaeión =MASTER= a nomLrre de diferentes titulares, por ende,

esta Direeeión no eneuentra fundamentos legales que impielan que la solieitud de registro actual pueela

prosperar en registro,

En ese sentido, es importante haeer meneión ele lo dlspuesto en el Artfeulo 16 de la Ley 1294198:

"euando la mare'a consista en una etiqueta u atro signa eam¡tuesto por un eanjunta de elentenfos, la
proteeción de exclusivided no se exfenderá a las elementos eontenirlos en ella que fuesen de usa eomtln o
necesario en el comerci6", -------

De igual meRera, la tey cle Proeedimientos Administrativos eontempla en el Art, ?2 inciso h) aeerea

del Principio de Otljetividad: "tas autoridades adrninistrativas deberán aetuar sin ninguna diseriminaeión

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al proeedimiento,,.", y hallánd
mencionadas eoexistiendo paeffieamente en el mercado en la misma clase, e_s_te-DJrec

ftrndamentos que impidan que la ¡lresente solreitud prreda prosperar en regiplyo, :"=ic:r:¡.:l

6iiGcIc¡al Intcrina
1.

hltps: "wwu.dinani. !:ov.ov /portal/v3, plonicdad-irtdustrial, nrarcas/directriccs

il Gtncral defPr o¡ iedrd I ndurrri¡l

lQlliond de Propiedal Intelectu:l
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Que, Jorge Otanrendi, eR su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia de [a marca
oponcnte dieiendo: "Un faetor de gran importaneia a tcncr en euenta en los easos eR que se discute la
eonfusión es la eoexisteneia enterior de las mareas en pugna, tJna esexisteneia en el mercada de dos
mareea una de ellas registrada y la otra no a ambas de hceho, sin que se hayan suseitada confusiones es /a
mejor prtteba de la ineonñtndibilidad, S, asf se lo ha reeonoeido,'r. ======----.=

Que, adieionalmente, la marea solieitada euenta coR uRa etiqueta difereneiadora €oR un fondo de
eolor azul, estrellas de eolor blanco del lado izquierdo y del dereeho, dentro del elreulo la denominaeién
MASTER TECH en eolor blaneo y en el margen inferior GAMER STORE, la eual en eonjunto deja una
inrpresión diferente de la etiqueta de la oponente y le aporta eierta distintividad, eomo se puede apreciar
en elsiguientc eotejo:

meree solieitada marea oponente

Masfer
Fteg

Por tanto, por las razoRes expuestas resulta plenamente viable una evcntual eoexisteneia pacffiea
entre las mareas "I,ÍASTER TECH GAI4ER STORE Y ETIQUETA', solieitada en la elase 35, con la marea
oponente 'MASTER PLAY Y ETIQUETA' registrada en la elase 3t, :=.-."..

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, csta Direeeión aruiba a la
eonclusión de que las nnareas cn pugna son sufieic,ntenleRtc diferentes entre sf, originales, por tanto,
corresponde revocar la Resolueión reeurrida

PORTAI{TO,
[A DIRECTORA GENERAT IT.¡TERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Afr,lq REVOCAR la Resolueión Nu 555 de feeha ll de junio de 2025 dietada por la Direeeién
de Asuntos Marearios titigiosos,

Aft.2e ORDENAR la proseeueión de trálnites de la
,MASIER TEEH GAT4ER STORE Y ETIQUETA',
nornbre de ITAIPU S,R.L.=.==="=.

Atr.3s NOTIFIQUESE por eédula,

' "DEREC HO DE MARCAS': lorge Otanenrli, gr Ed,, CABA, Alleledü Pprrt¡t, Z0lT :

sslieitud de registro de la marea

I*r + t*
*i *

* tt

g\N,l:= 
=fEF:?:
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PoR LA eUAt SE REVoeA LA RE§oLUcIÓN N. 2109 DE FEEHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR

LA DIREccIéN pc MARcAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA "CANESY
ETIQUETA', CLASE 31, EXPEDIENTE Nu 4r8E6l2A2?, SOUCITADA POR TROCIUK & eIA. AGISA

nsuneión, 'l § ABR 2020

MSTO: El

AGI§A esrrtra la
reeurso de apelación interpuesto por el representante eonveneional de Troeluk & Cie'

Resolueién N' 2109 de t'ee ha 14 de dieiembre de 2024, dietada por la Direeeión de Mareas,

yl

RE S U LTA:

Que, en feeha l8 de diciembre de 2024 se presenta el representante e onveneional de Trocluk & eh,
AGISA e interpone Recurso de ApelaeiéR eR eontra de la Resolueién Nu 2109 de feeha 14 de diciemtlre de

2024, dietada por la Direecién de Mareas.

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictarla la providencia que eoneedié el reeurso de apelaeión

interpuesto

eue, en feeha 23 de junio de 2025, el representante eonvencional de Troeluk & Cla, AGISA expresó

agravios, Esta Direeeión tiene por presentada la expresién de agravios y llama autos para resolver en fee ha

26 de junio de 2025,

CONSIDERANDO:

eue, la Resolueión reeurrida eonsidera: "(.,)Que la salieitud de registro rle la marea 9ANES lta sidr¡

presentada para emparar los praduetas de la elase 3i., Que habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada merca, ésta Direeetón eonsidera que la misma ineurre en las prohibieiones de la

Ley 1294/98 de Mareas, que dispone que no pueden eanstituir mareas: La marea se eneuentra ineursa en la

siguiente prohibición: Art, 2 Ine, e) ,., los que eansistan enteramente en un signo que sea el nombre

genérieo o designación del producta o servieia cle que se f¡afe, a que pueda servir en eJ eomereio Para
ealifrcar o deseribir alguna caraeterfstica del produeto o servieio,, La denominaeión se eonsidera

deseriptiva y sin distintividad alguna eon relaeión a los proriuc'tos que desea prcteger,, En eonseeueneia no

ha lugar a la solieitado(,.,)",

Que, entre otreis argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(.)eabe señalar que la marea no es

meramente denaminativa, Por el eantraria, se trata cte una marea eon logotipo, la eual exhibe un diseño

grálica distintivo qLte eparta elementos visuales únieos, La letra inieial "e" presenta ana eEf¡lizaeiÓn que

simula la forma de una oreja de perro, lo eual, lejas de deseribir el prodtteto,lo asoeia de manera simbrlliea

con el púbtico objetivo, generando una identidad visual propia ,,,/,,, El término neANES', aunqae puede

tener ana eonpotaeián lejana e "eaninos", no es un término téenieo, eamereial ni habitual para referirse a

produetos alimentieios pera animales. No ex¡'sfc evideneia ni uso eamún en el mereado naeional que

respalde su pretendida "genericidad", A mayor abunelamiento, al Preganterse ¿qué es el produeta

ofrecido?, la respuesta naturel serfa "alimentos para perras" rs "alimentos para maseotas", nunee.9ANES'
,../... El términs 'CANES" na es utilizado en eleomerda habitualpara designar alimentas para animalcs ni
fonna parte del lenguaje téenieo o comercial aplicada a estos produefos. Si bien en sa rafz latina el término
puede vincularse con la especie eanina, ello no impliea que sea una palabra genériea o de uso cetmún para

referirse a Ios productos eomereializados(...)r """""'-'

Que, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver sobre I

interpuesto

'..t oñd.Tt¡nf teti na. 
.

ión Gencral dc Prcpicderl lndultttal

ít,,,i¡t Ñr,lrmf ¿t Propicdad lntelecturl
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LA DIREcc¡óH pp MARcAS EN EL ExpEDIENTE DE sollctruD DE REGIsTRo DE LA MARcA ,cAI\¡ES y
ETIQUETA', ELASE 31, EXPEDIENTE N' 4588612023, SOLICITADA POR TROCIUK & CLA. AGISA

Que, la jurisprtrdeneia y doetrina más destaeada serbre la materia qLle Ros eoRvoea, afirman que una
denorninaeión posee el earáeter de genériea, respccto de un produeto o servieio, euando la misma
eonstituye la denominaeión eon la que neeesaria y eoruientemcntc se designa al género al que ese
produeto s servieio pcrtcncec, Dieho earáet€,r debe desprenderse del signifieado que posee para los
eonsumidorcs eR el lenguaje eorriente, En ese sentido, a fs. 0l de autos se apreeia que la solieitud de
registro de la marea "eAI.lES Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir p¡edgsle§-de la s1as1ll del
nornenelador internaeional, que textualmente deseribe: 'Productos eomprendidos en la clase il tdes
eomo; produetoE dlmentieios para animaleE; alimentos para animales de eompañÍa,u..-.--..----.

Que, a los efeetos de deterrninar si la solieitud de registro de marea "CA¡\¡ES' resulta genérie a para los
produetos quc pretcnde amparar, debernss preguntarnss sidieha denominaeión eonstituye la designaeión
usual ele los produetos que solieita. En ese sentido, tcRemos que la denorninaeión "CAI.IES" no eonstituye
el nombre habitual eon el que se designa a lss produ*os de la e lase 3l del nomenclador
internaeional,===. =-= ==, -=

Que, esta Direeeién entiende que la solieitud ele registro 'CANES Y EflQUETA, representa una
ereación lingülstiea distintiva. Esta singularidad erRana de la artieulaeión de los elementos visuales,
fsnéticos e ideológieo§ que traseienden su signifieado indiviclual para adquirir urna identidad marcaria
robusta y dlfereneiadsra, :."=-

Que, esta eornbinaeión estratégiea de término posibilrta un posieionamiento efeetivo de la marea en
el mereado, En virtud de ello, se puede afirmar que la marea es evoeativa, ya que no satisfaee los requisitos
doetrinales para scr elasifieada eorno genérica o deseriptiva."==.=...--.=.

Que, al re§pccto, el Dr. Jorge Otamencii, cR sll obra DERECHO DE MARCAS se refjere a la marca
evoeativa, dieiendol "Le maree evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o earaeterfstica del produeta o servieio que va a distinguir, a aun de la actividad que desarrolla
su titular,,,/,,, Las mereas evoeativas son eansideradas por los tribunales eomc) marcas débites,'El argumento
en el que se basa esta afirmaeión es que eualquier persona tiene el dereeho de evoear er? sus marcas las
propiedades a earaetcrfstieas de los praductos o servieios que va a distinguir eon ellas, Esto hace qge el
titular de una merea evoeativa deba aeeptar, o no pueda impedir, que otias marcas cvoquen tambi'én las
m i s m a s p ret p i e d a d e s o e a r e ete rf stieas, "= = =. " ",

Que, otro eriterio a ser analizado a la hora eie determinar la posible eone esión es si existe eoexistencia
previa en el nomenelador solieitado, Al respeeto, vernos que existen otras mareas registradas que euentan
eon denominaeiones similares en la elase 31. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema
rnfbrmáties de la lnstitueién, tarnbién se encuentran registradas las rnareas: CAI\¡IW, Registro N. 526664, a
nsrnbre de Nutri Sul Aliments Anirnal ttda; CA INA, Regisbo N. 577082, a nonrbie de JEMIE B.V;
SUPERCAN' Re$sEo N'422486, a nsrnbre de Stevia Maya South Ameriea S.a., extremo que demuestra que
mereas eon denorninaeiones sirnilares se cReucRtran eoexistiendo y que la partfeula eAN está siends
utilizada pot' diversos titulares cR sus eomereiss sin que ello afeete la libre eompetitividad entre los
rnismos,

Adieionalmente, la marea solieitada posee una etiqueta distintiva eon la denominaei
letras earaeterfstieas de eolor rojo, La letra inieial "e" ineorpora la figura de un pemo eR su
e on,unto de estos elementos erca une irnpresién dit'erente. y aporta eierta distintividad a la

erl
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Resorución*. 0-1 7 1
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUctéN tr zrog DE FEcHA t4 DE DIcIEMBRE Dgzaz+ DIcTADA PCIR

I.n DIREccIÓN pT MARcAS EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA MARCA "CANES Y
ETIQUETA',, CLASE 31, EXPEDIENTE N' 45EE612023, SOLICITADA POR TROCIUK & eH, AGISA

marea solieitada

gAI'lE§
Que, la Resolueión reeurrida se funda en lo ¡:receptuado en el ineiso e) de la tey, Al respeeto, lo que

dieho ineiso impide respecto de las mareas, es que éstas pretendan msnopolizar la forma direeta,

insoslayable, de que el eomereiante o fabrieante debe valerse para difundir la naturaleza básiea, o las

earaeterlstieas, espeeiñcaeiones téenie as prineipales de su producto, obligándolo a recurrir a eire unloquios

para lograr aquella finalidad, En ese sentido, la solie itud de autos es una marca, gue no haee referene ia a la

naturaleza básiea o espeeificaeiones téenieas principales de sus prodtretos, es eminentemente evoeativo,

dotado de eierta personalidad que permite distinguirla de otras e identifrcar un produeto, lfnea de

produetos o el conjunto de prorluetos (o servieir:s) que provienen de una misma emPresa,

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

exameR de registrabilidad de la solieitud de registrol ésta Direceión eonsidera que es un signo que Posee
las característieas necesarias pare su registro; por eonsiguiente, y al no encr¡ntrarse inserta dentro de las

prohibieiones de la Ley Nn 1294198 de Marcas, e orresponde revoe ar la Resolueión reeurrida

PORTANTO,
IA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUETVE

Art.lo RE\IOCAR la Resolueión Nu 2109 de feeha 14 de diciembre de 2024 dictada por la

Art.2e

Art.3e

Direeeión de Mareas.

ORDENAR la prosecue ién de los trámites de la solieitud de registro de la marca 'CANES Y

ETIQUETA', clase 31. Aeta N' 45886/2023, solieitada a nombre de la firma Troeiuk & eia,

rc:..i.j industrial
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Resorución."_(L1 7 2
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2OI7 DICTADA POR
LA DIRECCTÓN OE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE F.EGISTRO DE LA MARCA
"ELECTRONIC ARTS", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" I473712OI5, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. -.-

asuncion, l1:6 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ELECTRONIC

ARTS INC. contra la Resolución N' 3069 de fecha 09 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas,

yi ---'-"-'

RES ULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de ELECTRONIC

ARTS INC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 3069 de fecha 09 de octubre
de 2017, dictada por la Direccrón de Marcas.

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha O5 de abril de 2018 el representante convencional de ELECTRONIC ARTS INC. expresó

agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha

24 de octubre de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "ELECTRONIC

ARTS" ha sido presentada para ampat'ar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la

siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado(..)" - 

-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, creemos que
"ELECTRONIC ARTS" es una marca inherentemente distintir¡a y no es ni descriptiva ni genérica para la
clase 41. "ELECTRONIC ARTS" No dice al público consumidor qué producto es .../... mi mandante
ELECTRONIC ARTS INC. Tiene registrada la marca "ELECTRONIC ARTS" en clase O9 por lo cual posee
derecho adquirido sobre la denominación .../... mi mandante niega categóricamente que la marca
"ELECTRONIC ARTS" sea genérica; por el contrario, "ELECTRONIC ARTS" es una marca evocativa para la
clase 4l: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o

característica del producto o servicio que va a distinguir .../... en el mundo marcario existen marcas
registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad tndustrial con la denominación "ARTS" y
"ELECTRONICO" para la misma clase y clase relacionada y no fueron considerados como una marca
generica, las cuales individualizar seguidamente .../... debe tenerse en cuenta que la marca de mi mandante
merece especial protección al estar constituida por el nombre comercial de su solicitante ELECTRONIC
ARTS rNC.(...)"

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre

denominación posee el carácter de genérica, respecto de

I a materia q,-r" .,opdiffiñffi
un producto oii§órvicio,r..l

interpuesto.



DIRECCIóN NACIONAL DE

.W,\. GOBIELNOour. I PARAGUÁI
\§d PARAGUAY I REKUÁI

tf ."*.PRoPIEDAD
Ud INTELECTUAL

PARAGUAY

Resorución.. S172
poR L-A, cuAL sE REVocA LA RESoLUCTóN N'3069 DE r¡cHe 09 DE ocruBRE DE 2oI7 DICTADA poR
LA DIRECCIÓN OP MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A. MARCA
.ELECTRONIC ARTS", CT¿,SE 4I, EXPEDIENTE N'1473712OI5, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. .-.

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se desrgna al género al que ese

producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 0l 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, específicamente: "Setuicios de entetenimiento, tales como, prouision de un
juego de computadora online, provision de informacion con relacion a juegos electonicos de
computadora provistos a taves de intemetu. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ELECTRONIC ARTS" resulta
genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación
"ELECTRONIC ARTS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 4l
del nomenclador internacional que se pretende amparar con la presente solicitud.---

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "ELECTRONIC ARTS" representa una
creación lingüÍstica distintiva. Esta srngr.rlaridad emana de la artrculación de los elementos visuales,
fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria
robusta y diferenciadora. -----

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posrcronamiento 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 claslficada como genérica o descriptiva.-------------

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca
evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna
propiedad o 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 afirmación es que cualquierpersona tiene el derecho de evocar en sus marcas las
propiedades o características 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
m i s m a s p rop i ed a d e s o c a ra c teri stlcas.': - - - - - -

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ARTS y
ELECTRONICO: CASINO ELECTRONICO GUARANÍ, 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 dif'erentes titulares y en la misma clase, por
ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual
pueda prosperar en registro.

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ELECTRONIC ARTS",
constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, ELECTRONIC ARTS INC.; es decir, que la marca
sof rcitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala
ley marcaria protege al nomb¡e comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada,
adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando inclurda la solicltud de registro&
el mismo nombre comercial de Ia firma solrcitante, no podría existir mala fe por parte deffi

"D-i¡¡riión Gcncr¡l ic Proftd'rJ Indurtriel

Direccié¡ Nacional de Propñdad Intclectual

sohcita el registro de marca de su propio nombre comercial.- --------------:-----:-
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Resolución N" Ll 72
POR I..A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR
LA DIRECCTÓN NE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
.ELECTRONIC ARTS", CLASE 4I, EXPEDIENTE N" 1473712OI5, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. .-.

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se f,unda 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

básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a

circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace

referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos
ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de

servicios o el conjunto de servicros (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 Dirección considera que es un signo que posee

las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

RXVOCAR la Resolución N' 3069 de fecha 09 de octubre de 2017 dictada por la Dirección
de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de Ios trámites de la solicitud de registro de la marca

"ELECTRONIC ARTS", clase 41, Acta N" 1473712015, solicitada a nombre de ELECTRONIC

Art.3e NOTIFÍQUESE.

ARTS INC.
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Resorucién-'lf 7 3
POR LA CUAL SE EONFIRMA LA RESOLUCIéN Nq 9OO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE2Oz? DICTADA
poR rA pmrcctóN DE AsuNTos MARcARros trrrcrosos, EN Et ExpEDIENTE DE souctruD DE
REGISTRO DE LA N4ARCA'DENI.IY'S', CLASE 29, EXPEDIENTE N' 77988/2021A NOMBRE DE UNPAR S,A, -.

Asuneién, l5,|BIr;;;l

MSTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante eonvencional de DFO, LLe, contra la
Resolución Ns 900 de feeha 0ó de noviembre de 2023, dietada por la Direeción de Aeuntos Marcarios
Litigiosos, y; ------------

RE S U tTA:

Que, en feeha 30 de noviembre de 2Q23 se presenta el representante eonvencional de DFO, ttC, e

interpone reeurso de apelaeién eontra la Resolueión Ne 900 de feeha 06 de noviembre de 2023, dictada por
la Direeeión de Asuntos Marearios titigiosos,

Que, en fecha 12 de febrero de 2A24 fue dietada la provideneia que e oneedió el recurso de apelae ión
interpuesto

Que, en feeha 3l de mayo de 2Q24, el representante eonvencional de DFO, LLC, expresó agravios; en

fecha 08 de agosto de 2A24 la representante conveneional de UNPAR S,A, eontestó el traslado de la
expresión de agravios. Esta Direeeién llamó autos para resolver en feeha l0 de agosto de 2024,

CONSIDERANDO r

Que, la Resolución recurrida eonsidera "(,,,)la marea registrada DENNY'S en la elase 43 protege:
(Servicios prestados o asaeiados ean la opcraeión de restaurantes y atrss estableeimientos dedieados a la
provisión de camidas y bebidas preparadas para el eansumo y la provisión de eomida para llevar) y la
solicitada DE'NNY'§ clase 29 protege: (Broduetos eo¡no earne, peseado, ave y eaza, frutas, legumbres, jaleas,

mermeladas, leche, compatas, praduetos láeteos ete,), eoma se puede nstar los produetos y servieios no
guardan relaeión entre ellas, lo que nos da la pauta gue podrán eoexistir paeffieamente ,,,/,,, no existe
posibilidad de confusión entre las marc:as DENNY"S, sr¡Jieitada en la elase 29, y DENNY'S registrada en la
clase 43, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los praduetas/servieios protegidos por las

mi smas(,,)'i ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresat"(,,,)Como bien puede apreeiarse, la

solieitud de la marca "DENNY"S" euya registro se pide, repraduee totelmente en el euerpo del texto
denominativo a la merca "DE'NNy§" registrada previamente par mi mandante ,,,/,,, al ser a¡nbas
plenamente identieas, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre
ambas .../... U¡ mandante DFA, LLC,, ha abtenido el registra de su ¡narea "DENNY'S en el pafs, invirtiendo
asf con el frn de pasieionar slt marea en la mente de los eonsumidores; por lo que al pereibir la marea
"DENNY'9" hay solieitada por un tercero, es altemente probable gue el eanrumidor asoeie direetamente
esta marca con las previamente registradas a nambre de mi prineipal ,,,/,,, las produetos pretendidas por el
solicitante estan directamente relaeianados ean los servieios prategidos la marea registrada por mi
mandante, por lo gue resulta evidente la inteneión de la adversa de apraveeharse de la notoriedad de una
merea ya registrada con anteriaridad ,,,/,,, De coneederse la presente solieitud de la
produeirá indefeetiblemente la dilueió de la marea .DENNY'S'; extremo esfe que
mi mandante(,,,)',

Que, eontesta la expresión, y entre otros argumentos

mendante, la empresa ANPAR S,A. tiene registrada su marea

exPre§a:x, mi
92

ta Gcf,etal I ntcrinr
n«tl dt !roPiedad l nduitrir i

dr Pro¡itdld irttlectu'

DENNY/§: para
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ResorueiénNo 0 17
PoR tA euAL sE CoNFIRMA tA REsoLUetóH Ne 9oo DE FEcHA 06 DE No\REMBRE DE zoz3 DIqTADA
POR tA DIRECEIÓN DE ASUT.ITOS MARCARIOS IITIGIoSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcaUD DE
REGISTRO DE tA MAREA'DENhIY'S" ELASE 29, EXPEDIENTE N'77988/202I A NOMBRE DE UNPAR S.A. ..

(bebidas na aleolélieas, eerveza), Esta marea fue solieitada por mi mandante en febrero de 2012, euando la
ahora oponente tenfa aún sus registros en vigeneta )' no presentó oposiei1n porqae, desde luego no le
pareeió eanfundible, Mi mandante abtuvo su registro eon el No, 379348 el 29,abril,20l1 y luego la renovó
eon el No, 572,245 el eual estará vigente hasta cl 29 de abril de 2033, Que, llama la atención que el argumento
de la oponente respeeto de la relaeión de produetos / servieios salo lo meneiona para la elase 29
(alinentos) puCI no lo eonsideta pere la elase 32 (bebidas) (,,,)', "...-"--

Que, eorresponde a csta Direeeién resolver ssbre la proeedencia o no del reeurso interpuesto, y la
eonseeucnte eoexisteneia o ns de las mareas DEN|.¡Y'S (solieitada en elase 29) y la marea DENNY'S
(registrada en clase 47),:======

Que, en prinrer término, las mareas en euestión deben ser analizadas cn su eonjunto, sin artifieiales
desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el
eriterio que debe primar a la hsra de dcterminar si existe posibilidad de esnfusión entre las mismas, En ese

orden de ideas, eorresponde a esta instaneia administrativa resolver si eabe o no la posibilidad de
eonFusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa 'DENIW'S' en Clase 29 y la marea
oponente'DENIW'S' en elase 43, " = = = = = === "

Que, del eotejo orto$áfleo y fonético realizado entre la merea solieitada "DENI.¡YS' y la marca
oPoncntc UDENIW'S', se advierte que [a prirnera reproduee en misrno orden las seis letras del únieo
voeablo que eonforma la denominaeión de la registrada, Ambas poseen la misma estructura visual y
auditiva, como se puede eorroborar en el siguientc eotcjo:

DENNY'S

DENh¡Y'S

(marea solieitada), y

(marea oponente)

Que, no obstante, esta Dirceeión eonsidera oportuno traer a eolaeién los argumentos doetrinarios del
Prof. Dr, Andrés Sánehez Herrero, quien en su libro "eonfusión dc Mareas" expliea respeeto a las marcas
eomplejas euanto sigue: "El mcro heeho de utilizar el únieo signo que eompone una marca, para utilizarlo
en eoniunto eon oüos elementos, en otra marea, no necesariamente impliea gue esas marc,as sean
eonfund¡blesa, Vemos asf, que el heehs de eompartir un elemento, Ro es elemento sufieiente para inelinar
la balanza a favor del reehazo, más aún teniendei en e uenta lels demás elementos que serán analizados en la
presente resolueión,

Que, desechando el análisis fonétieo=gramatieal, otro elemento rclevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la eobertura que posecn arnbas mareas, en este easo, veRlos que la
maree oponente 'DENNY'S'posee el registro N' 492421 en laCleggjls eon la siguiente eobertura: "servicios
prestados o asoeiados eon la operaeión de restaurantes y otros estableeimientos dedicados a la provisión
de eomidas y bebidas preparadas para el consamo y la provisión de eetmida para llevar", Por su parte, la
meÍee en trádte DENNY'S' busea proteger los produetos de la Slass_2fl La elase 29
prineipatmente Ios produetos alimentieios de origen animal, asf eomo
legumbres, y otros produetos ltortfeolas eomestibles preparados o en

la truta, las verdums,
,;j

eonserva Para su c

I Sánehez Herrero, Andrés, u('ontiuión de Mereal'Editorial La Ley, Astrneién, 2013,
I Dirceeién Naeienal de Propiedad lntcleetual (202ó), elesiñeaeión de Niza,
https:/hvww.dinapi.gov.py/portal/v3lprooiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage
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poR LA cuAL sE coNFIRr4A LA RESoLUetóu Ne 9oo DE FEcHA 06 DE No\REMBRE DEz0z7 DIcTADA
PoR LA pnTccIÓN DE A§UT.IToS N¿ERcAJUoS LmGIosOS, EN Et EXPEDIENM DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE LA N4ARCA UDENI.IY'S', CLASE 29, EXPEDIENTE N'77988/2021A NOMBRE DE UNPAR S,A' "

eontraste se desprende que ambos signos se eneuentraR en clases distintas, Esta eircunstancia refuerza la

viabilidad de una esexisteneia paeffiea entre ambas mareas dentro del mereado, sin que ello afeete el

interés públieo ni los dereehos de los titulares

Que, el prineipio de espeeialidad es relevante en el Derecho marearis, ya que nos permite eRmarear

el ámbito de proteeeión del registro al establecer sobre qué produetos o servieios reeae su proteceión, En

el caso que nos oeupa, la difereneiaeién entre ambas marcas Ro es merameRte formal o superfieial, sino

que responde a una segmentaeión elara del rnereado, lo eual reduee signifieativameRte, la posibilidad de

que el consumidor ineurra en eonfusión respeeto al origen empresarial de los produetos que pretende

amparar el solieitantc.-'-----...."

En ese sentido es eonveniente reeorder que el sistema seguido pclr nuestro sistema mareario es el

eonoeido eomo uniclase, en virtud del Art,7'de la tey de Marcas, el eual supoRe la presentaeión de una

sola solicitud de registro de marea por eada elase en la que se pretenda el registro, tramitándose eada

solieitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de los prineipios mareariss fundamentales, el

meneionado en el párrafo que preeede: de especialidad, el eual eonstituye la esencia rnisma de la marea

pues, esta sólo adjudiea preiteeeién a la eategorfa de produetos o servieios pare la que ha sido creada, tas

mare as en pugna Bq e omperten la misma elase del neimeneladr¡r internaeisnal,

Que, siguiendo esta lfnea de razonamiento, esta Dependencia es rle la tesitura que Ro se puede

deelarar eonfundibles a las mareas por el sr¡lo heeho de que dentro de su estructura existan letras o

elementos en eomLin, siendo qu€ eomo se sabe el análisis debe ser en eonjunto, El tratadista Otamendi,

explica e iertss criterios a ser tomados en eueRta para realizar un eorreeto análisis de conjunto, los cuales

hemos tomado eR euenta para la resolueién del presente litigio, y nos permitimeis transcribir a

e sntinuació n "..,8n principio, es el conjunto el que debe ser objeto del enálisis y no sus partes lntegrentes

separadas en fotma arbitaria (747).1 " - "' "'

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar ecere e de la procedene ia de

la oposicién en estudio es si existe esexisteneia previa. Al respeeto, al realizar la búsqueda en la base de

datos del sistema informático institucional se verifiea el Registro N.o 572245 (feeha de expiraeión:

29lO4l2O3?) de la marca DENNY'S, en la clase 32, a nombre de la firma solieitante en autos UNPAR S'A, De

igual manera existen otras mareas registradas eon la denominaeión DENNY'S a nombre de otros titularesl

DENI.IY'S, clase 35, regisüo N'5E4090, a nermbre de Manuel Luis Reiman Solis; DENIW'S, elase 31, re$stro
N'570198, a nombre de ManuelLuis Rontan Solis, :'"=-

En relaeién a la eoexisteReia, esta Direeeión eonsidera relevante destacar que el solieitante de autos

ya es titular de una marea que coexiste eon la del oponente: la marea DENNY'S, con Registo Nn 572245 en

la clase 32 (elase que comprende prineipalmente bebidas sin aleohol y eervezas), ya eoexiste eon la marca

solieitante al buse ar el registro en la clase 29, Dado que las elases 72 y 29 están relae ionada

firma solieitante busea una extensién de su registro marcario a una el

productos para los euales ya obtuvo proteeeién

ión Grncrel dc

lntcrina
rd Indur¡ri¡l

¡d Inlclectual

lDerecho de Marcas, torge Otamendi, Editorial: LexisNexis ' Abeledo=Perrot AÑOl 2Our

nte

ón Nacion¡l de

oponente DENNIY'S en la clase 43. Este heeho permite eoneluir que no existe mala fe por del
ela
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Resorución-.lll 7 3
PoR LA euAL sE eoNFIRil4A LA RESoLUetóN Nq 900 DE FEcHA oó DE NovtEMBRE DE zozsDrcrADA
POR tA PMTEEIÓN DE ASUNTOS MARCARJos LITIGIosoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITTJD DE
REGISTRO DE Iá N,ÍAREA'DENNIY'S" EIASE 29, EXPEDIENTE N'77988/202I A NOMBRE DE UNPAR S.A. ..

Además, eomo ya se ha meneisnado e,l oponente también eoexiste eon otras mar€as eoneedidas en
las elases 3l y 35, por ende, esta Direeeión no eneuentra fundamentos legales que impidan que la solieitud
de registro aetual pueda prosperer en registro,

Que, sobre el punto, Jorge Otarnendl, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la eoexisteneia
de la marea oponente dieiendo: "Un faetor de gran importaneia a tener en euenta en las easos en gue se
diseute la eonfusión es la eoexisteneia anterior dc las mareas en pugna, lJna esexistencia en el mercado de
dos mareas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de heelto, sin que se ltayan suscitado eonfusiones
eslamejorpruebade]aineonfundibilidad,yasfse]ghereeonocido',¿,.=..==...=..

Por tanto, resulta plenamente viable uRa cvcRtual eoexisteneia paeffiea entre las mareas "DENlflf'S,
solieitarla en la €lase 29 y la marea oponcntc UDENNY'S' registrada en la elase 43,:-==--=-

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y ele dereeho expuestas, csta Direeción arriba a la
eonelusiÓn de que las mareas en pugna ssn sufieientementc diferentes entre sl, originales, distintas una de
stra en todos los planos de eomparaeión, por tanto, e orresponde confirmar la Resolueién recurrida

OIñEC€IÓN NAGIONAT BE

Afr,lq

tut,2e ORDENAR
UDENNY'S'

POR TANTO,
T.A DIREETORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolueión N' 900 de feeha 06 de noviembre de 2023 dietada por la
Direceión de Asuntos Marearios titigiosos.

la proseeueión de los trámites de la solieitud ele registro de la marea

Art.39 NSUFIQUESE por eédula, ---- ')rr,tr'F

Dire¡ción Geieml dr Pr I ndustrirl

. |$triór 
Nacionrlde Propi ed lnpl{crurl

r 'DERECHO DE MARCA§, = Jorge otarrendi, gú Ed,, CABA, Abeledr: pe¡l.ot, ZUl7 :
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Resorueión-.Oj 7 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 1oz3 DE FEcHA 21 DE IUNIo DE zozS DIcTADA poR tA
pIReccIéN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SotIcITUD DE REGISTRo DE tA MARCA *KOKI Y
ETIQUETA" CLASE 39, EXPEDIENTE N' 3874E/2022, SOtretrADA POR PATRICIA ATEIANDM BAEZ

VICHINI.

Asuneión, 16ABR2026

MSTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por la representante eonvencional de PATRICLA

ALEJANDRA BAEZ VICHINI en eontra la Resolucién N" 1023 de feeha 21 de junio de 2023, dietada por la
Direeeién de Mareas, y,--------'

RES ULTA ¡

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante conveneional de PATRICIA

ALEIA¡.IDRA BAEZ VICHINI e interpone Recurso de Apelaeión en eontra de la Resolueién Nu 1023 de feeha

21 de junio de 2023, dietada por la Direeeión de Mareas,

Que, en fecha l0 de octubre de 2023 fue dietada la provideneia que eoneedió elreeurso de apelaeión

interpuesto

Que, en feeha 10 de noviembre de 202? la representaRte conveneional de PATRICLA ATEIANDRA

BAEZ VICHINI expresó agravios, Esta Diree eién tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en feeha [5 de noviembre de 2,023,:====

CONSIDERANDOT

Que, la Resolueión recurrida eonsidera: "(,)Que la salicitud de registro de la marea KAKI tta sido

presentada para amparar los serrleios de la clase 39, Que habiéndose realizado la búsqueda de

anteeedentes de la citada marca, se ha eonstatada /a existenr:la en riieha elase de la marea: Expediente
Denotninaeión 202A-2017787 KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Clase 15 Registro Titular tl863l Grupo
Altair S.a [XXJ Comentario: Que las denominaeiones son casi idéntieas, muy semejantes, na padrán tener
coexistencia pacifiea, en e/ases relacionades, sin erear riesgo de eonfusión entre los eonswnidares,., por lo
que de confarmidad al artleuJo 6s de la Ley 1294/98 de Mareas, no ha lugar a lo solieitada(,,,)' :==,=

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(,,,)la marea solieitada por mi parte
es la úniea de su elase, las mercas meneionadas pueden eonvivir paeffreamente eoma la han heeho stras
tnerees, que reprodueen cuasi la denominaeión que se prefende registrar solo gue eon otras vaeales, pero
al compararlas paseen las mismas caraeterfstieas tal y eomo meneionamos a esntinuaeión: ,,,1,,, elase 35

KOKE STORE PRODLJCTOS ELEETRÓNICOS ,,,/,,, EIASE 3' FARMA KOKE, SALIJD Y AHORRA A TA
ALZAN1E 6LOGANI) .../... Entonces -9r Direetw €ome es que las mareas meneionadas eonviven
pacfficamente, en los mismas servieios, y la marea salieitada por mi parte KOKÍ ZLASE 39, y la marea

registrada KOKI AL,¡TOSERVIZT DESDE 1983 CLASE 35 en elases relaeianadas nct la pueden heeerT\(,,,)' ..=-

Que, corresponde a esta dependencia administrativa reserlver sobre la pnrcedencia o no del recurso

interpuesto

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

restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaeiones 'a lj;bffie
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derecffio intéiQ

A

lndu¡ttirl
httlectu¿1

rar la

como el derecho a constituir uRa marea. "'ffi"':'*';o¡
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Resorución-.1l] 7 4
PoR LA CUAL SE coNFIRlvlA r.{ REsoLUctÓN N' roz3 DE FEct{A 2r DE IUNIo DEzoz3DIcTADA poR rá
ORTCCTÓT{ DE I\4ARCAS EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo DE I.A \IARcA ,KoKI Y
ET',IQUETA" CLASE 39, EXPEDIENTE N' 38748/2022, SOLICITADA pOR PATRICLA ALEIAI{DM BAEZ
VICHINI.

Que, a los efeetos de eotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina eomo por la jurisprudencia, que per:nriten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
Éoné,tieo, asf eomo del aspecto ideolégieo er conec,ptr.ral, .......-...

Que, en ese sentido, cR lss aspectos gráfieo y t'onético, entre la marca base de rechazo "KOKI
AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y EflQUETA'y la solieitud de registro de la marea "KOKI Y ETIQUETA', se

evirleneia que la merea base del reehazo sc eneuentra reproducida en la marea solieitada, En ese sentido,
tenemos que la denominacién solieitada "KOKI" cs rnuy semejante a la marea registraela "KOKI
AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ffiQUETA", eomparten el elernento prineipal, eorno se puede apreeiar a
er¡ntinuaeién: 

-=====" 
==

KOKI (solie itada)
KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 (marea base de ree hazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciacién de las mismas también lo sea,
en cse sentido, también existe una Bran similitud fonétiea, El voeablo preponderante en la marca base de
reehazo cs "KOKI", quc cs el término en eomún csn la solicitada en autos. Por ello, al visualizarlas o
pronuneiadas de forma sueesiva se verifican las sinrilitudes de gran magnitud,

Que, esta dependeneia administrativa considcra que la denominaeión solicitada "KOK! Y ETIqUETA,,
resulta indudablemente sirnilar a la rnarea base de reehazo. De la eontrastaeión de las denominaciones en
su eonjunto se verifiea quc no existen sufieientes elernentos difereneiadores entre sf, y que de las
semejanzas ortográfieas sc gcRcra una similitud fsnétiea, por tanto la irnpresión auditiva que generan
ambas podda eauser eonfusión en elpr3blieo esnsumidor....="""..-.

Que, en lo referente a las etiquetas en eontroversia, se obscrva uRa scmejanza sufieiente. Al igual que
en el eotejo denorninativo, el eontreste de las etiquetas evideneia la preponderaneia del término KOKI,
Adieionalrnente, arnbas eomparten el eolsr naranja y el uso de lÍneas eurvas en la letra K, eonro se puede
apree iar en el siguiente e otejo:

merea solicitada marea registrada

ffil
AUTOSERVICIO

- 

Desde 1983-

Que, en euanto a la csberturas de servie ios, la marea base del reehazo sc cReucntra registrada en la
elase 35 del nomeneladsr ofieial, para los servieios de: lmportaci1n, exportaeión y eomereializaeión de
produetos de supermereados tales eano: láeteos, eárnieos, panifreados, ee»mético,s, seryjeios prestados
Por un §uPermueado, Por su pertc la marea solicitada prctende el regisro en la elasgffi§$§:qyrÍ67
det Transporte; enbalaje y almacenemiento de mereanefas: Distribueión de
elistribueión de mensajes / reparta de eorceo: cmpaquetado de produetos
produetos; trensporte: información sobre transporte; servieios logfstieos de nterlna
mensajerfa; rePatto de mereanefas / disffibueión (reparto) de produetos; reparto de Indu¡rrial
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poR I*A CUAL SE CONFIRI\4A LA RESOLUCTÓN N' 1023 DE FECF{A 21 DE JUNIO DEZOLTDISIADA POR tA
prRpcctóN DE MARcAS EN EL ExpEDIENm DE sollerruD DE REGISTRo DE tA MARcA 'KoKI y
ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N' 3874E/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ

VICHINI.

por eorrespondencia o en lfnea, si bien las mareas no se eReuentran en la misma elase del nomenelador
ofieia[, sus servicios se ene ueRtran relaeionados,

De igual maRera, e onviene treer a e olaeión lo señalado en el Material: "Direetriees para el Examen de

Marcas en Paraguay" aprobado por Resolueién DINAPI N' 259/2025', "La mayarfa de las easos de eonflieto
entre mercas no san por una situación de doble identidad sino por la oeurcencia de algún grado de
similitud entre los signas y los produetos o servicios, lo gue reqilere un análisis más detenido, En estos

casos, la objeeión al registro de una marce se basará en el prineipio del riesgo de eonfusión, Bajo este

principio se deáe denegar el registrct de una marea euando los elementos y eireunstaneias del easa

indiquen que, si la marea fuese usada en el comerc'io en el Paraguay en relaeián con los produetos rs

servicios espeeificados, e/ uso probablemente causarÍa un riesgo de cenfusión en el seetar pertinente rJe

consa¡nidores. A esfos elbcfos debe entenderse por confusián cualquier supasieión o pereepeión errónea
por parte de un cemsumidot' sobre la existeneia de un vÍnculo entre las mareas en eonflieto, los titulares de
dichas marcas o el arigen eomercial de los produetas y servicios designados por las marea* euando d¡eho
vínculo en realidad na existe,"/ :----'-"-=

Que, entre los fundamentos esgrirnidos por el apelante, encontramos gue reeurre a afirmaeiones

dogmátie as al sostener qrre las mareas en pugna podrán coexistir paeffieamente en el mere ado atendiendo

a que poseen sufieientes elementos difereneiadores, sin embargo, tras el eotejo y análisis en conjunto
realizado sin artifieiales desmembraeiones, de forma sueesiva y no simultánea, vemos que elresultado que

arroja la visión en eonjunto demuestra que sf existe posibilidad de eonfusión entre las mareas en pugna, En

conclusién, esta dependeneia administrativa eonsidera que la solicitud de registro de la marea 'KOKI Y
ffiQUETA" no podrá eoexistir con la marea base de reehezo "KOKI AUTOSER\ñCIO DESDE 19E3', esn la

cual presenta más semejanzas que diferencias en los eampos visual y fonétieo, máxime eonsiderando la

naturaleza de los servieios por ambas cr:mereializadas, 
--==-=

Que, en base a las eonsideraeiones de heeho y de dereehn arriba expuestas, atendiendo al earáeter

eminentemente eautelar y tuitivo del derecho marcario, conf'orme a lo dispr.resto en los Artleulos 6 y 2

inciso 0 de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criterio de esta elependencia administrativa que e orresponele

conflrmar la resolución apelada por ser insostenible una e oexistencia paeffie a entre las mismas,

PORTANTO,
LADIRECTORA GENERAL INTERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

Art.le CONFIRMAR la Resolucién Nu 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la
Direeeién de Marcas.

Art.2e DISPONER el archivo de la solieitud de

clase 39, Acta Nu 3874812022, solie itada

Art.3e

' Dircecirin N¡cir¡nrl rlc Propicelucl Inlelrctuol. (2112il l)iwtriv¡ P,tn¡ i l-:¡uttru dr i'lirtat l+tit1fltt,
l-' tmc. / /unm;,tirr¡ni or rw nt /n, ¡ttnl /w 3 / nrr nicrl r rl inrlr rstrial /nrerces ./rlircctriccs

registro de la marea 'KOKI Y ETIQUETA',
a Rom

\*
Gtnetrl

retal Interlna. ,

iI¡pitd¡dlndu¡ttt¡1,
, lrcliedad lnreltctu¡t

iió¡N¡cion¡\

VICHINI.

NOTTFfQUESE.

ALEJANDRA BAEZ



DIRECCIÓN NACIONAL DE

@I§8JiB8+BO'
V& GOBIERNO nnr PARAGUÁI
\P PARAGUAY REKUAI

PARAGUAY

ResoruciónojJ 5
POR LA CUAL SE REVOCA I..A, RESOLUCIÓN N' 365 üE TTCTTE 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N 2t29712O22, SOLICITADO pOR BRIL
COSMÉTICOS S.A.----.

marca solicitada marcabase rechazo

--0--
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 y,

consideradas en su conjunto, resultan disímiles, originales y distintivas entre sí en todos los planos de
comparación. En consecuencia, no se configura riesgo de confusión en elpúblico consumidor, pudiendo
las mismas coexistir pacÍficamente en el mercado.Por ende, esta dependencia administrativa no comparte
la decisión adoptada por el A quo, en cuanto ha declarado procedentes las acciones deducidas por
RECKITT BENCKISER LLC. y S.C.IOHNSON & SON, INC. contra BRIL COSMÉTICOS SA.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propras, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
revocar la resolución recurrida

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

RE S UELVE

Art.le

ArL2e

REVOCAR la Resolución N" 365 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de
"LYSOBRIL Y ETIQUETA", clase 05, Acta N'

la solicrtud de registro de la marca
21297 a nombre de la

firMA BRIL COSMÉTICOS S.A..----

Aft.39 NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

r. Cenctal fñ
fi,:::l 

dc Pronlec,¡'j

cionll de ProPiedad
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ResoruciónQjf 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N'365 DE rrcrm,30 DE ABRIL DEzoz4, DICTADA poR L¿.
NMPCCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 2t29712O22, SOLICITADO pOR BRIL
cosrr¿Éucos sA-----

encuentran en la etiqueta de la marca LYSOFORM, como la cruz, el escudo en segundo plano y una
tipografÍa casi idéntica, como puede ser observado (...)".--------

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre Ia 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 único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas, siendo
sus desinencias claramente diferenciadas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan
acentuaciones y sonoridades claramente disÍmiles. En consecuencia, Ias marcas confrontadas evidencian
diferencias claras, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su extensión, estructura y composición
gráfica, lo que reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación indebida en el
público consumidor, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-

LYSOBRIL (marcasolicitada)

LYSOFORM (marca oponente)

LYSOL (marca oponente)

Que, al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación 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 impresión fonética general de un
signo denominativo son.tus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las sílabas comLtnes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
posterior ALEOSAN t (...)". - - - - - - - - - -

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que las denominaciones de las marcas
"LYSOBRIL" (solicitada), "LYSOFORM" (oponente) y "LYSOL" (oponente), colnciden en el
según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras maréás registra\que
cuentan con denominaciones similares: LYSOCLIN, clase 05, Registro N" 593983 a

BRASIL LTDA; LISOPRESOL, clase 05, Registro N'443807 a nombre de LABORATORIO

I Ditección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircctriccs para el cxunrcn de mu't'us ctt Paraguu1,.pp.
https:'/u,u,rv.di napi. r:ov.py ironal/v3/propi cdad-indt¡strial/marcas/dircctriccs
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Resoruciónol-z 5
POR T¿, CUAL SE REVOCA I.á, RESOLUCIÓN N'365 DE TÉCTN 30 DE ABRIL DEIO}4,DICTADA POR IA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 2t29712O22, SOLICITADO POR BRIL
cosruÉrcos s.A-----

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 confusión insuperable. Tal situación
constituye un indicio relevante de convivencia pacÍfica entre signos que comparten el elemento en
cuestión.---

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles"2.
Vemos asÍ, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún tenlendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el elemento común "LYSO" carece de suficiente fuerza distintiva como
para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consigulente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines
del cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser
utilizados hbremente, sin que nadie pueda pretender su apropiacrón exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. l6 de la Ley N' 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista
en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se

extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". --------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "la circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma partícula en común, 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 II, 18/0ó/91, Bizin,
Mario."3----

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud es la etrqueta
que la conforma. En este caso, se observa que la marca solicitada posee una etiqueta consistente en una
denominación en tipografia sans serif, con la letra inicial en mayúscula seguida de minúsculas, en color
rojo. Asimismo, en la parte central posterior a la denominación, aparece una figura geométrica de borde
azul que emula un escudo, sobre la cual se dispone una cruz o símbolo más (+) de color blanco, inserta
dentro de un círculo azul, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, las etiquetas de las marcas
oponentes presentan características distintas, las cuales pueden apreciarse en el cote pondiente.
En sÍntesis, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía y, al ser analizadá-enp nte a las
marcas oponentes, resulta completamente diferente, originaly distintiva,tt.-----.-------

,tald,¡

' Sánchez Herrero, André s. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013. -WDrári:l1.liil'n',|"i,¿r¿ 
f r¿rt,'irt

I Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de 
^arc"r ; requisitos de fondo para el examen de .a¡"* i:aftf,t8iliáiqrótnáA U"rucHb a"
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Resorución0l75
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 365 DE FECHA IO ñP ABRIL DE 2024, DICIADA POR I..A,

DIRECCIÓNDEASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N'2t29712O22, SOLICITADO pOR BRIL
COSME-IICOS S.A.-----

Asunción, 16AlR2020

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BRIL
COSMETICOS SA. contra la Resolución N' 365 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos, y ; - - - - - - - - - - - -

RES ULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma BRIL
COSMÉTICOS SA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'365 de fecha 30 de abril de
2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 el representante convencional de BRIL COSMÉTICOS SA.
expresó agravios; dictándose en fecha 29 de agosto de 2024 la providencia por la cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
I"y.---------

Que, en fecha 25 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios por el representante
convencional de la firma RECKITT BENCKISER LLC.---

Que, en fecha 03 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios por el representante
convencional de la firma S.C.IOHNSON & SON,INC.---------

Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha l6 de octubre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 análisis de las partes de los
signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y desde este punto de vista, presentan
un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa ( tomar una marca por otra )
como la indirecta ( considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). 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,
conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Ambas marcas se expresan
de manera similar. Esta fblta de distinción clara entre las marcas sugiere un7ffi'4 para los

I
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Resoluciónffi 5
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUCIóN N" 365 DE FECI-LA 30 DE ABRIL DEzo24, DICTADA poR L-A
pmTccTÓN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N 2129712022, SOLICITADO POR BRIL

costr¿Éucos s.A-----

Que, en relación a la oposición planteada por S.C. JOHNSON & SON, INC. el representante de la firma
BRIL COSMÉTICOS S.A., se agravia y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, contrariamente a lo
señalado por el lnferior, ésta representación entiende que entre la marca "LYSOBRIL" solicitada por mi
mandante, y la marca "LYSOFORM" por la cual se opone la adversa legal, EXTSTEN NOTORIAS

DIFERENCIAs en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO. Que, si bien las marcas en

pugna utilizan una misma radical, formada por las letras "l Y S O",las terminaciones son TOTALMENTE

DIFERENTES. así en el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminación se forma con las letras
"EBIU, mientras que en el caso de la marca de la oponente, la terminación se forma con las letras "FORM".

Que. además. "t YSO"-es un prefijo aflicado a los diversos fosfolífidos fara indicar la eliminación de uno de

los dos ácidos grasos. por lo tanto. no fuede ser reivindicada en exclusiva por la adversa. Que. en efecto.

ésta Dirección. ha concedido numerosos registros de marcas formadas por la misma terminación a nombre
de diferentes fropietarios J¡ que por lo tanto CO-FXtSTEN PAC|FTCAMENTE en el mercado paraguayo (...)".-

Que, en relación a la oposición planteada por RECKITT BENCKISER LLC. el representante de la firma
BRIL COSMÉICOS SA., se agravia y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, contrariamente a lo
señalado por el Inferior, ésta representación entiende que entre la marca "LYSOBRIL" solicitada por mi
mandante, y la marca "LYSOL" por la cual se opone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAs en

los planos VISLIAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una
misma radical, formada por las letras "L Y S O", las terminaciones son TOMLMENTE DIFERENTES. asÍ en

el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminación se forma con las letras "BNA, mientras que
en el caso de la marca de la oponente, la terminación se forma con las letras "SOL". Que. además. "LYSO"- es

un pt:efijo aplicado a los diversos fosfolípiclos para indicar la eliminación de uno de los dos ácidos grasos.

concedido numerosos registros de marcas formadas por la misma termínación a nombre de diferentes
propteturros )/ qt (...)".---------

Que, el representante de la firma oponente RECKITT BENCKISER LLC., ha contestado manifestando
lo srguiente: "(...) Desde elplano 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 denominación registrada a nombre de mi mandante, TODAS ELLAS son
reproducidas por la denominación solicitada inclusive en el mismo orden, compartiendo radicales LYSO y
letra final L [...] Desde el plano visual, el solicitante se limitó 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 la
marca de mi mandante (...)".--------

Que, el representante de la firma oponente S.C.IOHNSON & SON, INC., ha contestado manifestando
lo siguiente: " (...) Cómo no podría existir posibilidad de confusión entre las marcas LYSOFORM / LYSOBRIL
si las mismas comparten varias de sus letras integrantes y, por ende, una visión de conjunto
extremadamente similar y evocativa una de la otra, además del hecho de que e//as se encuentran en una
misma clase y de que las marcas invocadas como base gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Es más,
la solicitud de registro de la marca LYSOBRIL está acompañada de una etiqueta, la cual lejos
de marcas preexistentes, incrementa aún más las posibilidades de que sea c
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ResoruciónQjJ 6
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ne 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE2oz4,DIcrADApoRLA
OTRPCCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA. MARCA "CCNITO dC
Pintu¡as y Eüqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N' 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRLAL DO
BRASTL - rrNrAS E VERNTZES - LrDA.--- ------ --; 

. :- ;.:----;--:---. : :------suncron' i6ABR2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINIAS E VERNIZES - LTDA., contra la Resolución Ns 727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRLAL

DO BRASIL - TINIAS EVERNIZES - mDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns

727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de noviembre de 2O25, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de

agravios y llama autos para resolver en fecha 0l de diciembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) 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 los servicios de venta, consultorÍa, administración o gestión comercial de los
mismos. [...] La denominación CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 35, no es una

descripción del servicio, sino que constituye una expresión con capacidad diferenciadora que cumple de
forma plena la función marcaria de identificación de origen empresarial, ya que, se trata de un signo
evocativo, no descriptivo. (...)"- --- -

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

Que, tal como lo expresa elArt. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislació
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE}O}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá. MARCA "CCNITO dE
Pinturas y Eüqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINIAS E VERNIZES - [TDA-.-
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Centro de Pinturas y Etiqueta"
resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los servicios que sohcita o se refiere a caracterÍsticas
propias de los servicios que se desea amparar.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en
la clase 35, con la siguiente descripci ón: "...Servicios de venta minorista de pinturas, barnices, lacas;
antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto
y materiales de construcción para terceros; servicios de consultoría y administración en el área de pinturas
y sus derivados; administración de empresas asociadas a la venta de pinturas, barnices, lacas,
antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto
y materiales de construcción para terceros...". En ese contexto, al analizar la denominación solicitada,
"Cento de Pinfuras" se advierte que está compuesta por dos vocablos y un artículo. Por una parte, "Centro"
entendido como "lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada"t, y por otro, el
elemento "Pinturas", que alude a "color o preparado para pintar u obra pintada"2. La combinación de estos
términos da lugar a una expresión que, conslderada en su conjunto, transmite de forma directa, rnmediata y
evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar; esto es, servicios de
comercialización de pinturas y productos afines, prestados por el propio solicitante.-

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY'q señalan cuanto
sigue: "(...) La razón de politica pública que subyace a este motivo de denegación 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 "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación
con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un
signo Por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público
pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal seria elcaso cuando el
signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracterÍsticas, finalidad, especie o
tamaño de los productos o servicios.(...)". --------

Que, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más
bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fi¡erza distintiva, que refieren de manera directa y
evidente a las caracterÍsticas funcionales del servicio. Su registro, por ende, podrÍa afectar el interés general
al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades
similares.---

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y
Carlos Albefto Módica, quienes señalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, ta
tener la aptitud de distinguir d signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo,
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PoR L-A cuAL sE coNFIRMA LA REsoLUcIóN Ns 727 DE FECI-IA 30 DE ABRIL DEIII4,DICTADA poR LA
OMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA "CCNITO dC
Pinturas y Eüqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRTAL DO
BRASIL - TINIAS E VERNIZES - LIDA.-..
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 hábiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)".4 Por consigulente, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad disüntiva de la
presente marca solicitada para su registo?, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permrtan destacarse de otros competrdores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podrÍa inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro como marca.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente sohcitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión 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, especÍficamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,
por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 727 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

tF ^\ GOBIERNOnu I PARAGUÁI\W PARAGUAY i nTTUAI

Resorución.ol7 6

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca

DrREccróN NAcToNAL DE

#;Y PROPIEDAD
W# INTELECTUAL

PARAGUAY

Art.le

Art.2e "Centro de Pinturas y
a nombre de PPGEüqueta", clase 35, Expediente N 9173912022, solicitada

INDUSTRTAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES . TMÁ-\.-

Art.3e

L

illtl
ctuel

4 Boreiro de Módit'a, G. E t, Módica, C.A (2020).Oposición a la solit'itud de Registto. Manuol de Derechos Intelectuales. (2" Ed p. t 48). Eclitot iat La Ley.
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Resorución -[JJ 7
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ns 728 DE rÉcHe 30 DE ABRIL DEZII ,DICTADA poR tA.
OMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE I.A, MARCA "CCNITO dC
Pinturas y Eüqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE N' 9174612022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL. TINTAS E VERNIZES - IJTDA.---

Asunción, '1 6 ABR 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINIAS E VERNIZES - LTDA., contra la Resolución Ns 728 de fecha 30 de abril de2024, dictada por
la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRIAL
DO BRASIL - TINIAS EVERNIZES - UIDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns

728 de fecha 30 de abril de2024, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 3O de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LiIDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de
agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025. -------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) 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, ni su calidad, ni su función, ni su destino [...] La
denominación CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 2, no es una descripción del
producto, sino que constituye una expresión con capacidad diferenciadora que cumple de forma plena la
función marcaria de identificación de origen empresarial, ya que, se trata de un signo evocativo, no
descriptivo. (...)" - - - - - - - -

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

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' I294198,las marcas son signos que sirven tr

I

ct!n¡
icCad!ntiurrrii

productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legisl-aci AS
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Resolución

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 728 DEPCCHN 30 DE ABRIL DE IO}4,DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "CENITO dC
Pinturas y Eüqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE N" 9174612022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO
BRASIL - TINTAS EVERNIZES - UTDA---

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "Cenho de Pinturas y Eüqueta"
resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los producros que solicita o se refiere a caracterÍsticas
propias de los productos que se desea amparar.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca Ia protección de pfoduclos comprendidos
en la clase 02. con la siguiente descripción: "...pintura, barniz, laca; anti herrumbres y preservantes para
conservar la madera; colorante; mordante; res¡has naturales en bruto...". En ese contexto, al analizar la
denominación solicitada, "Cenho de Pinturas" se advierte que está compuesta por dos vocablos y un
artículo. Por una parte, "Centro" entendido como "lugar en que se desarrolla más intensamente una
actividad determinada"', y po, otro, el elemento "Pinturas", que alude a "color o preparadoparapintaru
obra pintada"2. La combinación de estos términos da lugar a una expresión 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.----

AI respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY'8 señalan cuanto
sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no
deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos gue otros
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 relación
con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un
signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público
pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal serÍa elcaso cuando el
signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o
tamaño de los productos o servicios.(...)". --------

Que, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más
bien un conjunto de términos descnptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera drrecta a

a los productos que se pretende comercializar. Su registro, por ende, podrÍa afectar el interés general al
otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir productos del
mismo rubro,limitando indebidamente la libre competencia en elmercado.----------

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Barerro de Módica y
Carlos Alberto Módica, quienes señalan:"(...) En cuanto a) principio de distintividad, la marca tiene que

funcionar como tal. Por ello, se exduye elregistro de signos genéricos o descriptivos, pues
individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir product

¡ httns: //dle.rae.es/cent¡o im-tbmr
: https://dle.rae.es/nintura'.)m:f bnn
rDirecciónNacional dePropiedadlntelectual (DtNAPI), Directrit:esporttel exuntende»t¿utusenParagrut,,p. ll9.
https:iimvrv.dinapi. qov.pyiportal/v3lprouicdad-industrial/¡narcas/dircctriccs
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tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental,
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Resorución0177
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN Ns 7z8DE FECHA 30 DEABRIL DEzoz4,DIcrADApoRLA
OM¡CCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CCNITO dC
Pinturas y Etiqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE N" 9174612022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRTAL DO
BRASIL - TINTAS E VERNIZES . LTDA---

otros (...)".4 Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registo?, más aún teniendo en cuenta que la denominación 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 podría 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.------

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 Dirección General arriba a la conclusión 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, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294198,

por tanto, corresponde confirmar la Resoluclón recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UE LVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 728 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.ls

Art.2e ORDENAR el archivo de la solicitud de regrstro de la marca "Cenho de Pinturas y
Etiqueta", clase 02, Expediente N" 9174612022, a nombre de PPG

INDUSTRI.AL DO BRASIL - TINIAS E VERNIZES - L

Art.3e

a BareirodeMódica.G.E.vMódica.C.A(2020).Oposiciónalasolit'ituddeRegistro.Mturual deDereclnslntelectuales.(2"8d p 148).EditorialLaLel,.
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Resorución"QlJ I
poR LA cuAL sE coNFIRMA rá. RESoLUcIóN N" 684 DE FECHA 09 DE JULIo DEaII4,DICTADA poR LA
omgcclÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 3I, EXPEDIENTE N'1963012023,
SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.-------

Asunción, 10AflR2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Asociados Don
Mario SA. contra Ia Resolución N' 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, yi - -- - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Asociados Don Mario
SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 23 de octubre de 2024, el representante convencional de Asociados Don Mario S.A.

expresó agravios; dictándose en fecha 26 de octubre de 2024 la providencia por Ia cual se tiene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de

l"y.---------

Que, en fecha 3l de enero de 2025, la representante convencional de Don Marcelo S.R.L contestó la

expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 06 de febrero de

2025.--------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución 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 y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen
diferencias en el aspecto visual, coma así también en el aspecto fonético. Esta dirección considera que,

aunque las mismas compartan la expresión 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 pacífica entre las mismas no sea posible. Que, las denominaciones en pugna utilizan la
expresión "PAPA", gue se ha consolidado como un término de uso común en Hispanoamérica debido a la
combinación de factores lingüisticos y culturales. Su facilidad de pronunciación, economia del lenguaje,
diferenciación regional, identidad cultural y difusión gastronómica han impulsado su adopción popular.

Que, aunque se observa que existe una ciefta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta

similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, la marca PAPA

PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal,

también cabe señalar que la misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y o
diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, ti1

aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la

que la

¿l llhrerina
l¡ieC¿d lnrlu¡rrial



OIRECCIóN NACIONAL OE

(*I§3JJE3+3^, W ,\, GOBIERNO or.r PARAGUÁI\# PARAGUAY REKUÁI
PARAGUAY

Resorución.047 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA [á, RESoLUcIóN N' oro ñe nÉcno 09 DEIULIo DEzozA,DtcrADApoRrA
OMTCCIÓN DEASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
I-¿, MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 3I, EXPEDIENTE N" 19ó3012023,
SOLICITADO POR DON MARCELO S.RL.-

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas manifestaciones demuestran
el poco profundo análisis del que fue objeto la presente oposición, pltes en ella, aparte del registro de la
marca DM Y ETIQUETA concedido en la clase il a favor de mi mandante, fue invocado el registro de la
marca DM MAS Y ETIQUEM, también concedido a mi representada en la clase 31. Es decir, mi mandante

Posee una familia de marcas con la partÍcula DM como parte integrante ya que dicha partícula hace
reférencia a Don Mario, parte principal de su nombre comercial.../... Nada más alejado que estas
aseveraciones pues en el caso de una de las marcas invocadas, la marca DM Y ETIQIJETA de propiedad de
mi principal, ella se encuentra reproducida en su totalidad dentro de la marca cuyo registro es solicitado en
esfos aufos y, en el caso de la marca DM MAS Y ETIQUETA, la misma es parcialmente transcripta por la
marca peticionada, agregando tan solo una designación genérica, como lo es la palabra PAPA, junto con
designaciones descriptivas, como lo son las palabras CONSIJMO y ORIGINAL, además de que ésta y la
palabra DON son designaciones de uso común, incluidas en varias marcas concedidas a nombre de
distintos propietarios .../... »e manera que, considerado lo antedicho, el único vocablo que puede ser objeto
de cotejo es DM el cual es idéntico al vocablo de las marcas de mi mandante.../... Este riesgo de asociación
indeseable se verá acrecentado aún más 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 presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre
sÍ, además de que persiguen una misma finalidad, se encontrarán en el mismo mercado, perteneciendo a un
mismo rubro y dirigidos a un mismo tipo de consumidor.../...1a etiqueta que acompaña a la marca PAPA
PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL no otorga distintividad ni originalidad pues ella se limita a

transcribir la denominación pedida, utilizando una tipografía ordinaria y carente de novedad. De todas
maneras, debe ser considerado que la parte denominativa de una marca tiene un mayor peso que la parte
figurativa a la hora del cotejo entre marcas confundibles, por lo que el valor de la etiqueta es meramente
rel ativo (...)". - - - - --- - -

Que, el solicitante entre otros argumentos, contesta: "(...) al realizar un CORRECTO E IMPARCIAL
ANALISIS del caso de autos vemos gue se tratan de denominaciones completa y radicalmente diferentes y
ni el más desprevenido consumidor podrá asociarlas bajo ningún punto de vista. Tanto "DM" en la clase 3l
cono "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" en la clase 3l revisten caracteres propios lo
suficientemente notorios como para ser distinguibles muy fácilmente. Vemos asÍ que la marca oponente
"DM" carece de los elementos distintivos suficientes para generar una confusión razonable con nuestra
marca "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", cuya denominación completa y etiqueta destacan
tanto en lo gráfico como en lo conceptual. La simple coincidencia parcial de dos letras similares como lo
son "DM", no puede ser considerada un factor determinante para impedir la coexistencia de ambas marcas.

[...] Es importante señalar que la marca oponente "DM" se presenta de forma simplificada, sin los elementos
distintivos suficientes para ser considerada como una denominación con fuerza marcaria propia. por el
contrario, nuestra marca "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" incluye una est
y única, que combina un diseño visual llamativo con una composición denomi,
diferenciada. Esto lo posiciona como un signo marcario sólido y facilmente i

la Cristaldo
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ResoruciónQj] 8
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 684 DE FEcHA 09 DE JULIo Duzoz4, DICTADA PoR LA
pmEccIÓN DEASUNToS MARCARIoS LITIGIoSoS, EN ELEXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 3I, EXPEDIENTE N'19630/2023,

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

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

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y

las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "PAPA PARA CONSUMO

DoNDM EL ORIGINAL" (Clase 3l) y la oponente "DM Y ETIQUETA" (Clase 31) "DM tr¿ÁS y ETIQUETA"

(Clase 31), se advierte que ambas comparten la combinación de letras "DM". No obstante, presentan

diferencias en su impresión de conjunto, dado que la oponente contiene, en una de sus marcas registradas,

un solo elemento denominativo "DM'y, en Ia otra, dos elementos "DM MÁS', mientras que la marca

solicitada se compone de cinco elementos "PAPA PAM CONSUMO DONDM EL ORIGINAI". Aunque
compartan el elemento DM, difieren en la composición y la longitud de sus denominaciones.--

Que, la protección 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 protección otorgada a la marca registrada "DM Y

ETIQUETA" y "DM MÁS Y ETIQUETA" se extiende al uso en con¡unto del signo denominativo asÍ

presentado, y no le otorga exclusivldad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: D, M),

razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de

otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la

marca anterior.----

Que, la diferente composición y longitud de las denominaciones analizadas genera una marcada

diferencia fonética, pues genera un ritmo y una entonación claramente diferenciables para el oído

promedio del consumidor. Por ende, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y

auditiva propia, produciendo una percepción global diferenciada entre las marcas en conflicto

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

DM (marca oponente)
DM MÁS (marca oponente)

Que, desechando el análisis 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 Ia combinación de letras en mayúsculas de color negro que

por encima posee el dibujo de un sol con arcoÍris 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 triángulo rojo en el lado izquierdo del logotipo. Por otra parte,la etiqueta de la marca sollcitada Posee
una secuencia de letras en color azul y rojo, en diferentes tamaños. En síntesis, la m

elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con las marcas oPonen

originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ------

i:Íifi.r
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ResoruciónoI I
PoR LA cuAL sE CONFIRMA LA RESoLUctÓN N' oa¿ bE ipcnn 09 DE IULIo DEIII4,DICTADA poR LA
OMTCCIÓI.I DE ASUNTOS MARCARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 3I, EXPEDIENTE N" 1963012023,
SOLICITADO PORDON MARCELO S.RL.-

marca solicitada

mil illt E0$tr0 ,

marcas oponentes

DM

>MASffirtl oRtGtNAr

,ffi
-\tr"

DM M¡naio Superircr D.ro EU Crmpo.

Que, adicionalmente, esta Dirección consrdera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en coniunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundiblesa. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos anahzados en
conjunto en la presente resolución. ------------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informáhco de la Institución, se puede advertir que Don Marcelo
S.R.L.(titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas' "PAPAPARA CONSUMO DON DM
DON MARCELO Y ETIQUETA" clase ?l Registro Ns 624855. Es decir, el tin¡lar de la solicitud de autos ya
cuenta con un registro concedido bajo una denominación y logoüpo similar. Por consiguiente, la solicitud
en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no
modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia
de la marca oponente diciendo: "IJn factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se
discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. [Jna coexistencia en el mercatdo 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 reconocido.'d. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es u
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conj
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expueq
confirmar la resolución recurrida

I Sánchez Hel'rero, Andrés. "Confusión de Marca§'Editorial La Ley. Asunción. 2013t "DERECHO DE MARCAS" - lorge Otamendi. g. Ed.. CABA, Abeledo perrot.2017 -
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Resorución0 1 7 8
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUCIóN N' 684 DE FECHA 09 DE JULIo DEaII4,DICTADA poR LA
nmrcctóN DE ASUNToS MARCARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLICrruD DE REGISTRo DE

LA MARCA'PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 3I, EXPEDIENTE N' 19630/2023,

SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L..

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

RESUELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N' 684 de fecha 09 de julio de 2024 dictada por la

Drrección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PAPA

PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL",@31, Expediente No 1963012023,

solicitada a nombre de DON MARCELO §fií'--------\---------

Art.3e NOTIFÍQUESE por cédula.--

ra

ión Generri ie Pr

iir,c,ió¡ N¡cicnal de
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ResorueiónojJ I
POR LA CUAL SE CONFIRMA tA RESOTUCIÓN N'498 DE FECHA Z?DEMAYO DE 2025, DICTADAPORTA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS I\4ARCARIO§ LITIGIOSO§, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE RÉGISTRO DE

LA MARCA 'FORTIRE BY DtM', Clase 35, EXPEDIENTE N' 73882/2024, SOTICITADO POR DtM
s.A.----------

Asunc:tdln, I 0 ABR 2026

VISTO: El reeurso de apelacién interpuesto por la representante eonveneional de Societal S,A, eontra
la Resolueién N' 498 de fecha 22 rle mayo de 2025, dietada por la Direeeión de Asuntos Marearios titigiosos,
yi -"-"---'--

RE S U tTA:

Que, en feeha 04 de iunio de 2025 se presenta la representante eonveneional de Soetetal §,A. e
interpone reeurso de apelaeión eontra la Resolueión N" 498 de fbeha 22 de mayo de 2025, dietada por la
Direeción de Asuntos Marearios titigiosos,

Que, en feeha 29 de julio de 2025 fue dietada la provicleneia que esneedió el recurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 08 de septiembre eJe 2A25, la representante eonveneional de Soeletal S,A, expresó
agravios; dictándose en fecha l2 de septiembre de 2025\a providene ia por la cual se tiene por presentado el

escrito de expresién de agravios y se corre traslads a la eontrapafte por todo el término de ley,

Que, en feeha 24 de oetubre de 2025, fue eontestada la expresién de agravios, Esta Direeción llamó
autos para resolver en feeha 29 de oetubre de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolueión reet¡rrida eonstdera: "(,,,) Que, al realizar un análisis minueioso )¡ eomparativr¡ de

las mareas en cantrot,ersia, se puede absen ar que la marea solie itada FORTIRE BY DLM y la marea

oponente FORTÍS"SIEMPRE+BARATO (SLOGAN) presentan ditbreneias signifieativas desde el punta de
vista gramatical y fonétieo. A primera vista, ambas mareas están eompuesfas de manera distinfa, lo que
permite estab/eeer una elara diferenc'iac'ién entre amltas denominaeianes [,,,] Del análisis en conjunfo
vemos que en su e:onjunta dejan una impresién mu¡'diferente que aleja toda posihilidad de gue exista una
eonfusión entre diehes marcas, Se puedc,pere'ibir a simple vista la diferencia exlsfenfe entre las mismas, [,,,]
Que, no existe ninguna posibilidacl cie eont'usién entre las ntarcas, FORT¡RE BY DLM srslieitada en la e lase

35, y FORTIS - SIEMPRE + BARATA §LOGAN) registrada en la c:lase, i5, debido espeeialmente a la diferente
naturaleza de las servieiex protegidas ¡tor las mismas (,,.)",,"==-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expre sa: " (,,,) esta o¡tosición no fue rJerltrcirla en

base a la denaminación FORTIS - SIEMPRE + BARATA 6LOGAN), eomo se atirma, sino en base al
elevadfsimo riesgo de asoeiación o de cc¡nfusión indireeta exr.stenfes entre las mareas en pagna, [,,,] Asf la

denominación FORTIRE BY DLM cuyo registro se solieita, es muy eant'undible con las mareas de mi
representada [...] dado que entre e/ias existen semejanzas grálicas, rtrtográfieas, funéti<:as que lasvuelven
muy similares y puede afirmarse gue se presentan como si f'ueran parte de una misma familia de marcaa tal
como se aprecia a continuación [.,.] A simple vlsfa se abserva una amplia similitud ortográñea entre, las

denominaciones de las marcas en pugna. La elenontinación prrncrpal FORTIRF dc la marea- ES URA

reproducción de la denominación prineipal FORTIS, presente en las ma¡ás de mi

{, . ^,([1;:

lll(,ra
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Reeorueién$lJ I
POR tA CUAI SE CONFIRIVIA tA RESOTUEIÓN N' 498 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DISTADA POR Iá
DIRECCIÓN DE ASUI.ITOS }VIARCARIOS IITIGIOSo§, EN EL EXPEDIENTE DE SotIeITUD DE REGISTRo DE
t"A lüAReA 'FORTIRE ry DtM', elase 35, EXPEDIENTE N' 73882/2024, SOLICITADO POR DLM
s,A,-=========

sttstitueión de la letra S, eontenida al final de la denetninaeión prineipalde lasniat'¿.as de ntimandante, por
les letre§ RE en la nterea solieitada, no ot|eee ttn e'aráeter suficiente distintivo eoma para c.onstituir u¡ta
nueva matca, ya eqe se mantuvo fntegra e/resfo rle la estruetura gramaticalde la matea de ntirepresentada.
Asimismo, la inelusión del elements B)' DLM en la dcnominaeión de la marca solicitada por la parte
adversa, tamPo€o otorga an earáetct'disti¡tfivo, eonsiderando que todas las mareas de ¡ni mandante son
marea§ comPuestas por slogans, euestión que retüerza atin más las similitudes de la nÉrea solicitada con las
de ni representada [,,,] es importante ree'ale'ar que rni mandant'e no posee ningún vineuls eon el solieitante,
), mtteho rncnos le ha otorgado una autorizac'ión para la utilización de su marca, ean lo eual na puede
perntitir que la misma sea reg¡steda a utilizada por la parte adversa (,,,)",--.-..-..

Quc', eontcsta el sslieitente, y entre otros argurnentss diee: "(..,) n,¿ exlsfe similituddenontinative, en
los planrts v¡sual, ortagráfieo, eonecptltal y, porsobre todo fonétie'o, sino que, aleontrario de la atirntado,
ellas poseen notortas semejanzas que haeen definittvantente itnposible su eoexisteller a. Es intportante
tatifrear, que la marea ele la oponente carcee ¡Je SIMILITUD E \GUALDAD, a la marea FORTTRE B\t DLM , una
denominaeién NaVED1SA, TOTALMENTE ÚNtca, eon produetos TIT,ALMENTE LIMITAD1*, por lo que,
resulra por demás ostensible que la tnarea FOR'fl¡tE BY DLM, solieitada NA eonstituye ana imitaeión y
nlenos ttna TRANS9RIPCION TOTAL de la marea "FORTIS -SIEMPRE +BARATO (SLO?AN)" eoneedida, en
la elase 3t [,,,]6n esfe easo, los produetas srsn c'otfi¡tletamcntc distintos (eubiertas vs. sLtpcnnercado). El
ptlblieo objetivo de FORTIRE BY DLM son eonsumidore,s de autopartes a distribuidores automotriees,
m¡entres que FORTTS STEMPRE MAS BARA?"O se dirige al eonswnidor genet.al de produetos de
supcrm creado (,,,)', - -- --

Que, eorresponde a esta dependencia arlrninistrativa resr¡lver sobre la ¡rroeedeneia o no del recnrso
interpuesto

Que, en primer término, las rnareas en euestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artificiales
desmembraciones, de f'orrna sueesiva y no sirnultánea y, el resultailo que arroje la visién en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusióR eRtre las mismas. En ese
orden de ideas, eorresponde resolver si cabe o no la posibilidad de eonfusión entre la solie itud de registro y
las nlarcas oponentes,

Que, realizando el eotejo ortográfieo y fonétreo entre la solieitud de registro "FORTIRE By DLM"
(elase 35) y las oponentes 'FoRTIS - SIEMPRE + BARATo (sLoGA¡.¡), (elase 35), ,FoRT-ts MAYoRISTA
ATACADO Y.ETIQUETA'(elase 35), FORflS NADIE VENDE + BARATo(SLoGAN¡) (Clase 35), FoRTIS
eoMPRA r4AS - PAGA MENOS (SLOGA¡I) (elase 35), FORTTS Vtü MEIOR . VALORTZA TU DTNERO
CoMPRANDO AQUÍ (SIOGA¡.I) (elase 35), FORTIS CENTRAL r\4AyORtSTA UN SOetO PARATU NEGOCTO
(stoGA¡.I) Y ETIQUETA (elase 35), FoRTls eoMPRA MAs, AHoRRA MAs (sLocAN) y ETTQUETA (clase
35),'FORTIS AHORRA eON UN CLICK (slogan)'(elase 35), se advierte que la eoineideneia enire los signos
en e onflieto se limita exelusivamente a la ralz "FORTI', el eual e onstituye el úrnieo e ornponente eomún
dentro de sus respeetivas cstrueturas denominativas. -..-.--..

Que, desde el punto de vista fernético, las derrorrinaeiones presentan acentuaeiones y sonclridades
elaramente disfmiles. Aunque existe un grado de similitud por la raíz común, la ir I de los

ñílbcneral I nterina

h [,tr.:f,1:, Iro:itl¿d i¡dustria]

Ñr,ionrl d. PtoPi,d'd tortltt'u'1

signos carnbia drástieanrente debido a la preseneia dc. lss elenrentos adiciona ia, las
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Resorución-o-L7 I
POR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'498 DE FECHA LLDEMAYO DEaOaS,DI TADAPORIA
DIRECCIÓN DEA§UNTOS IüARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE §OLICITUD DE REGISTRO DE
LA I\4ARCA 'FORTIRE Enf DLM', elase 35, EXPEDIENTE N" 73EEZ|2024, SOtICITADO POR DtM
s.A.----------

marces eomparadas eR su eonjunto exhiben difereneias evidentcs, relevantes y fáeilmente pereeptibles en
euanto a su lnngituel, estrrretura y composición gráfiea, tal eomo se ohserva en elsiguiente eotejo:

FORTIRE fY DLM (mare a solieitada), y

FoRTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)

FO RTIS N4AYORISTA ATACADO Y EflQUETA
FORTIS NADIE \IENDE + BARATO(SLOGA¡.1)
FORTTS COMPRA MAS - PAGA MENOS (§LOGAN)

FoRrrs vr\4 MEIoR. vALoRTzATU DTNERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN)

FORTTS CENTRAL MAYORTSTA UN SOCIO PAJL{ TU NEGOCTO (SLOGAN) Y ETTQUETA
FORTrS COMPRA N4AS, AHORRA rr¿AS (SLOCA,N) Y ETIQUETA
FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)
(marcas oponentes)

Que, al respeeto, las "DREeTRI3ES PARA EL EXAMEN DE MAR2AS EN PARACUAY"señalan euanto
sigue: "(,.,) La eomparaeién vixnl de las mareas denomtnatlvás se basa en un análisis del número y la
secueneia de las letras o earaeteres, la posiei(tn de las palabras o de los carae'teres eoineidentes, el núnte:ro
de palabras y la estrucfira de las signos (por ejemplo, las elementas denominafivas separadas a unidos
mediante guiones) [,,,] Se entenderá que existe similifirl fonétir:a si el soniel¡t de la ¡tronuneiaeián de las
elementos verbales eie los slgnos e omparados li¡ese el mis¡no, a lo sufie ientemente eere ano para que no se

puerlan elistinguir auditivamenfe, tos elementos elave para rleterminar la impresión fanétiea generalrie un
signo denominativo sor? srrs letras S, sflabas y su arden;, aeentuaeir3n partieulares, El examen de las sflabas
comunes rcvisfe una espeeial impartaneia al eomparar marcas fanétieamente, ya que una similitud hnétiea
estará determinada par las sflabas con?unes y su eonbinae ián idéntiea a similar, Por ejemplo, /os slgulenfes
.srgno.s denontinativ¡¡s eantie,nen algunas sÍlabas iguales ppra otras diferentes o ean un ritrno de,

pronunciación diférente por lo que son fr¡nétieamente dtfbrentes: Sigtto ante,rior eLENCISAN §rgno
posteri or A LEQSA N t (,.,)", - - - - " " - - - -

Que, las inarcas analizadas no se leen cle la misma rRanera prlr ende tampoco tendrán pronuneiaeión
semejante, Desde esta perspeetiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sl sola, Ro es suficiente
para generar confusión, En ese sentido, esta Direceién e onsidera oportuno traer a er¡laeión los argumentos
doctrinarios clel Prof, Dr, Anelrés Sánehez Herrerei, quiern en su libro "eonfusión de Mareas" expliea
respectcr a las marcas complejas clranto sigue: "El mero heehrt de ttilizar el únie:o signa que eomlrane unét

marca, ¡'tara tftilizarlo en c:onf unto con otros elementos, en offa marea, nr¡ nee:esariemente impliea que esas

mareas sea¡t eont'undibles'4, Vemos asÍ, que el hee ho de eompartir un elemento, en este e aso la ralz 'FORT[',
no es sufleiente para inelinar la balanza a favor «Jel rechazr:, más aún tenienrir¡ en euenta lns demás
elementos anal izados en la preserrte resolr rcién,' - - -' - -- - -=

Que,
analizadas
sen¡ieios

eleseehando el análisis fonétieo-gramatical, al realizar el cotejo rJe las coberturas ele las marcas
en el easr¡ de autos, vemos que la marca solicitante "FORTIRE Bf DtM', busea la proteceión de
cle la elasf-35, espeeffieamente de: ".§ERVI,JO§ DE lM

I Diree e ién Nuuionnl de Prr¡riednd Intelcctutl ( t)lN API ), I )t¡'tr,tt'¡( (,r fdt\t rl t.\tnuflt i(, nililt t,t en l\urtguur,, pp
https: /ww.dinaoi.etrr'.py portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices
I Sánclrez Herrero, Andrés, "L.\tnÍitsiún cle Marcas" Uelitorial La [,ey, Asrrnr:ión,2lll!,
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PoR tA cuAt sE coNFIRr,rA LA REsoLUctéN N' 498 DE FEcHA zzDgr¿Ayo DE 2025, DIcTADA poR Iá
PMNCCIéN DE ASUNTOS IVIARCARIOS IITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA 'FORTIRE BY DLM', elase 35, EXPEDIENTE N' 73882/2024, §OLICITADO POR DLM
s,A.===--"====

COMERCAUZAEION, ABASTEE'IMIENTCI A TERCERAS, COMPRA \/ VENTA DE REPAESTO PARA
VEHTaLOS, ?ABERTAS, I.LANTAS, ACilTES DE lvlOTAR, AROMATIZANTES, FILTROS, ZERA PARA
PAAR VEI ilCULO, FORROS PARA VEHrcULOS, PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOC¡OS COMERCALES,
ADMINISTRA? ION eOMERCAL,,,", Por su parte, la o¡lernente es titular de diversos registros marearios en la
fJasE-l5, referidos exelusivamentc a sen¿ieios que arnparan servieiss de eomereializaeión, eonf"orme se

detalla a eontinuaeión: FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) Registro N'440928, Servieios de venta al
dctalle y mayoristas de bebidas: enlatados; produetos de limpieza; artie,ulos de supermercaclo en general;
lérret¡,úa; aee'esorias de coeina, camprendidos e¡ la clase 35 (treinta ¡, eineo);FORTIS MAYORISTA
ATACADO Y ETIQUETA RegisEo Nu 436626, §eryrelos ele venta al detallt'), mq'orista de bebt,las, enlatadas,
pt'oetuetos de linpieza, art¡eulos de supennere'ado en gene,ral, fbneteria, aeccsonos cle c,ercina;FORTIS
NADIE VENDE + BARATO(SIOGAN) Regisüo Nu 445038, Seryroos de venta al detalle y mayorista de
bebidas, enlatados, prtdue'tos de limpieza, artiertlos de xt¡terntercado en general, t'erreteria, aeeesrtrios de
eoeina Nr¡ se reivindiea dereehos exelusive» sobre slogan (Nadie vende + barato);FORTIS COMPR/I UeS -

PAGA MENOS (SLOGA¡{) Regisüo N'470525, Se¡vie'lus ele venta aldetalle y mayorista de bebidas, enlatarlas;
produetos de limpieza; artfeulos supermercadtt en general; tbrreterfa:acceso/ios de caeina, comprendidos
en la elese 35 (T'REINTA y e lNeq del Dee rero Np 85at del año 20t2:FORTIS Vnd ME|OR . VALORIZA TU
DINERO COMPRANDO AQUI (SLOGAN) Regisüo N'470572: Servlcros de venta al detalle y tnayorista de
beltidas: enlatados; ¡trodttetos de limpieza; aratfeulos tle supermereado en general; ferreteria; ac:e:esarios de
eo(¡ñe, eamprendidrss enla elase 35 (TREINTA Y ANeq del De*eto Ns 8562 del año 2012; FORTIS
CEr.fTRAt N4AYOFiISTA UN SOCIO PARA TU NEeOelO (SLOGAN) Y ETIQUET,A" Registro No 466463,
§ervle'r¿rs ele Venta al tlctalle y ntayorista el¿, bebrd¿ls; e.¡tlatadas: produetos de limpic.za; artfc,ulos de
supermcreedo en gcneral; artfeulas de tbrre'terfa; ace,esarios de eoctna, contprendidos en la clase 3f
(TREINTA Y eNeq del Dcereto N" s5é2 del ana zqtz,FoRTts eoMpRAtr¿{s,¿HoRRet¿ts (sloel$y
ETIQUETA Re$sEo N'484E57, .Servicir¡s de venta aldetalle y mayorista de bebidas;enlatados;¡trocluctos de
linpieza; artfeulas de supermercado en general; i'en'eterfa;aeces¿rrios tle coeina eonprendirJ¿¡s en la clase
35 (TÍIE|NTA Y €Neq del Deueto N' 85oZ del año 2012,;FORTIS AHORRA eON UN CLICK (slogan)
RegaEo N " 595203 §enrrelss tle venta al detalle y nnyrtrista, venfas por e"eomn?cr?e y ventas digitales de
bebidas; cnlatados; produetos de limpieza; artfeulos de supernrereado; férreterfa; aeeesorias de cocina,
elccfrénie'os y elecffeñoméstieos, t'ompren,Jiclos en /a e/ase 3t (TRE¡NTA Y etNCO) de /a Reso/ución N, B0
del a¡1o 2023, De la eortparaeién de ambas cobr.rturas se desprende e on clarielad que, si bien las marcas en
confliets se eneuentran registradas en la rnrsnra elase elel nomenclador internaeional, la naturaleza de los
servietos que distingucR earcce de una esrrextón eonrpetitiva s comereial clirecta, eneontrándose dirigidas,
adenlás, a públieos esnsurnrdores e laramente dif'erenclaelos,

Qtte, entre las mareas oponetrtes y la marca sr¡lie rtada rro existe sinlilituel suñciente ni mucho menos
de csnsiderable o signifieativa magnttud, qrte amllas er¡ntienen elenrentos clifereneiadores y eR su
eoniunto, son disfnriles, originales y distintivas una cle la otra en todos los planos ele eomparaeión. En
eon§ceucReia, esta dependeneia adminisffativa eoneuerda eon la deeisión final a la que ha arribado el
A=quo, en la que ha deelarado improeedente a la oposicién plantearla en autos.

Que, e'R base a las eonsideraeiones de heeho y de dereeho expuestas, habiÉndt¡se realizads el examen
de registrabilidad ele la sslieitud de reglsrrs, esta Direeeión General esnsidera quc es

Gücrel Intetlnt
rl diPropiedad lndurtial

al de Prcpiedld lnttlecrual

earacterfstiees propias, y que no existe riesgo de eonfusióR ya que, analizadas
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POR I..A CUAL SE CONFIRI4A tA RESOTUCIéN N'498 DE FECHA LLDEMAYO DE 202', DICTADAPORTA
DIRECCIéN DE ASUNTOS MARCAFIIOS TITIGIOSOS, EN Et EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGI§TRO DE
LA l,tARCA 'FORTIRE Hf DtM", Clase 35, EXPEDIENTE N' 738E2/2024, SOIICITADO POR DtM
s.A.----------

similiturd sufieiente entre las mareas en pugne, e«lnforme a lo anteriormeRte expuesto, eorresponde
eonfrnnar la resoltrcián reeurrida,

PORTANTO,
LA DIREETORA GENERAT INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución Nu 498 de fe,cha 22 de mayo de 2025 dietada por la
Diree cién de.. Asuntos Marearios titigiosos,

DISPONER la prosectreién de trámiters de

'FORTIRE BY DLM', Clase 35, Expediente
la

BY

Art.3s NOflFIQUESE por eédula,"'- -= = " " = = = =. - -=

la sslieitud de registro de la marea
N'7388?2024, solieitarJa a nomhre de
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Reeolueién-'0a8 0
POR LA CUAI SE EONFIRMA tA RESOTUCIÓN N' 499 DE FECHA ILDEMAYO DE 2025, DICTADA POR tA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MAREARIOS TITIGIOSOS. EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA 'FORTIRE BY DtM', CTASE 12, EXPEDIENTE N' 73889/2024, SOTICITADO POR DtM

Asrtngrin, 1 0 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelacién interpuestn por la representante e onveneional rle Societal S,A, eontra
la Resolución N'499 de fecha 22 de mayo de 2025, dietada por [a Direceión de Asuntos Marca¡:ios Litigiosos,
y; -'-""--'-' =======.=========

RE S U LTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta la representente eonvencional de Societal S,A, e
interpone recurso de apelaeión contra la Resolución Nu 499 de fecha 22 de mayo de 2025, dietada por la
Direeeión de Asuntos Marearios titigiosos,

Que, en feeha 29 de julio de 2025 fue dietada la ¡lrovidencia gue eoneedié el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en fee ha 08 de septiembre de 2825, la representante eoRveRcional de Socletal SA, expresó
agravios; dietándose en feeha l2 de septiembre de 2A2\la provideneia por la eual se tiene por presentado el

escrito de expresión de agravios y se eorre traslado a la e ontraparte por todo el término de ley,

Que. en feeha 24 de octubre de 2025, fue esntestada la expresién de agravios, Esta Direeeión llamó
autos para resolver en feeha 29 de oetubre de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Resc¡lueión ree urricla considera: "(,,,) Que, al realizar un análisis mirrueios¡¡ y eomparativo de
Jas marcas en controversia, se puede observar que la marca solieitada FARTIRE BY DLM y la marea
oponente FORTIS-SIEMPRE+BARATA (SLOCIAN) presentan ditbreneias signifieativas desde el punta rle
vista gramatieal y funétieo, A primera vista, ambas mar€as están eampuesf¿rs de manera distinfa, la Erc
permite estai;/ecer una clara difbrenc'iación entre ambas eienaminae'iones [,,,J Del aná]isis en ectnjunta
vemos gae en su conjunto dejan una impresión ntuy ditL.rrnte que, aleja toda posibilidad de gue exista una
eonfusión entre die has mareas. Se puede pereibir a simple vista la difereneta existente entre las mismas, [,,,]
Que, no exisfe ninguna posibilidad de eonthsión entre las marcas, FARflRE BY DLM solieitada en la elase

12, y FORTIS - SIE\4PRE + BARATCI (SLOGAN) registrada en la elase ?5, debide espeeialmente a la diferenfe
natureleza de las sen,icios pt'ntegrtos pnr las mtsmas (,,,)",======'==

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresat"(,,,) esta oposieión na t'he dedueida en
base a la denominación FARTIS = SIEMPRE + BARATO (SLOCANI eomo se afirma, sina en base al
elevadfsimo riesgo de asoeiación o de eonfusián indirecta exr.stenfes entre las mareas en pugna, [,,,] Asf la

cJenominaeión FORTIRE BY DLM euyo registra se solicita, es muy eonfttndible ean las mareas de mi
representada [.,,] dado que entre e//as exlsten semejanzas gráñcas, artográfieas, fctnétices que lasvuelven
muy similares y puede afrrmarse glle sc' presentan como si fueran parte de una misma fatnilia de mareas, tal
como se aprecia a cctntinuación [.,.] A simple vrsta se observa una amplia similitud ortográtir:a_

denominacic¡nes de las marcas en pugna, La denominac:ión prine"i¡tal FARTIRE de la marea solie

Ii, il,[i,¿,¿ rn¿"'i¡
ul dc Irtlitdad lnreltctuai

reproducción de la denaminación princ'ipal FORTIS, presente en las marcas de mi

nteltna
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Resolueiónrfil$ 0
PoR tA cuAL sE coNFIRrdA LA REsotuetóN N. 499 DE FEcHA zzDEMAyo DE 2025, DISTADA poR LA
PNPCCIÓN DE ASUNTOS il,ÍARCARIOS LINGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
L"A IüARCA 'FORTIRE ry DLM', ELA§E 12, EXPEDIENTE N' 73889/2024, SOLICITADO POR DLM
s,A,------"'--

sustifueión de la letra S, eentenida al tinal de la denontinaeión prineipal de las nareas de mimandante,, por
las letras RE en la ntarea setlieitade, no oti'eee un e'aráeter suiicye¡re distintivo como para c'onstituir una
nucva tnarea, ya eluc §e mantLtvo fntegra el resto de la estnrcflrr:a gramatieal rle la marca de nti representada,
Asimismo, la inelusión del elenento B\t DLM en la denominaeión ele la marca salieitada por la parte
adversa, tampoeo otorge un earáetet' distintivo, eetnsidera¡tdo que todas las marcas de nti mandante son
mareas €ompucstas por slogans, euestión que retuerze atin más las sintilitudes de la marea solicitada eon las
dc nti representada [,,,] es importante reealcar que mi man dante t)o posec ning(tn vfnc,ula c,on el
solie'itante, ¡' mueha menos le ha otorgado una autorizae'ión para la utilizaeión cle su marce, ean lo eualno
puedc' perntitir que la misnta sea registracla o utilizada por la parte adversa (,,,)",-"==="=

Que, eontesta el solieitentc, y entre CItros ergumerrtos diee: "(,,,) Sra, Direetara,la marea FORTTRE BY
DLM cstá sslieitade para la elase 12, que inc'lu;re, vehft'ulos y sus partes, como eubic,rtas (neumátic,os) s..rn

emlsargo, FORTTS STEMPRE MAS BARATa esú registrada en la clase X5, t¡ue abare,a servieios eie ce¡ntereio
ntniotista, eomo suPermereados Segtin 1a C'lasitieación de Niza, estas elases son e ompletameiltc distintas y
no pre§cntan una relaeión direeta entre los produetos ¡, sen,re.rrts qtte otbecen [,,,] En esfe caso, /c¡s

produetos son eontpletemcntc dlsr¡nros (eubiertas r/s, supermereado), El públiea objetivo de FOR'ftRE BY
DLM son eonsunidores de eatopartes o ¡l¡stibuirlrtres automofi'lees, mientas que FARflS SÍEMPRE MÁS
BARATO se dirige al eonsumidor general de produetos ele supenrtereado(,..)'i...........-..

Que, eorresponde a esta dependerreia admrnrstrativa resr¡lver sobre la proeedetrcia o no del recurso
interpuc,sto

Que, en prirner términei, las rnareas en eu€st¡ón deben ser analizadas en su eonjunto, sin artificiales
desmembraeiones, de ft¡rnra sueesrva y no sirnultánea y, el resultado que arroje la visidrn en conjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de deternrinar si existe positrilidad de esnfusión entre las nrismas. En ese
orden de ideas, eorresponele resolver st e abe s no la posibilirlael de e onfusién entre la solieitud de registro y
las mareas oponentcs,

Que, realizando el eotejo ortográfieo y f'onético entre la solieitud de registro "FORTIRE By DLM,
(Claoe 12) y las oponentc§ 'FORTIS = SIEMPRE + BARATO (stOcAN)'(elase'35), ,FoRT'tS ¡vfAyoRISTA
ATACADO Y. ETIQUETA' (elace 35), FORfl§ NADIE VENDE + BAtu$O(SLOGANI) (ehse 35), FORTTS
eoMPRA t\e{s " PAGA MENos (stocA}.t) (elase 35), FoRTrs rrRñ rraepR . vALoRI ?.A TU DINERo
CoMPRANDO AQUÍ (StOGAl.l) (elase 35), FORn§ CENTRAL MAYORISTA UN SOetO PARATU NEGOCTO
(§toGAI{) Y ETIQUETA (elase 3i), FORTIS eoMPRA tr,ús, eHoRne MAs (slocA¡¡) y EneuE"rA (clase
35),'FORTIS AHORRA eON UN eLIeK (slogan)'(elase 35), se aelvierte que la eoineidencia enire los signos
en eonflicto se lirnita exelusivamente a la ralz "FORT|", el cual constiiuye el rinico eonrponente e gmún
dentro ele sus respeetivas estruettrras denominativas, :=====

Que, desde el punto de vista f'onétiee¡, las denorninaeiones prescntan aeentuaeiones y sonoridades
elaramente disfmiles. Aunque existe un grado de sinrilitud por la ralz eomún, la impresión general de los
signos eanlbia drástieamente debido a la presencia dc, los elernc,ntss aelieionales, En eonseeueRcia, las
merca§ eomparadas cn su eon¡unto exhil¡en difererrcias evitlentes, relevantes y fáeilntente per¡¿eptibles en
euants a su longitud, estructura y eorxposieión grátiea, tal eorno se observa en el siguie,nte c;tclüÉñ\..

al I nte¡tna. 
,

¡itdrd lndultttat

T*'pi,trd totdtttu'i
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Resorueién0f8 0
poR LA cuAt sE coNFIRMA tA REsotuctóN N. 499 DE FEcHA zzDEMAyo DE zoz5, DIcTADApoR tA
pnTecIÓN DEASUMoS MARcARIoS IITIGIoSoS, EN Et ExPEDIENTE DE SOTICITUD DE REGISTRO DE

LA I\4ARCA .FORTIRE Sf DLM', CLASE 12, EXPEDTENTE N' 738E9/2024, SOTICITADO POR DtM
s.A.----------

FORTIRE BYDLM (marca solicitada), y

FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)

Fo RTls I\4AYORISTA ATACADO Y ETIQUETA
FORTIS NADIE VENDE + BARAIO(SLOGAN)
FORTTS COMPRAMAS - PAGAMENOS (SLOGAN)

FoRTTS \[VI MEJOR - VALORTZA TU DTNERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)

FoRTTS CENTRAL MAYORTSTA UN SOCIO PARATU NEGOC1O (StOGAN) Y ETIQUETA
FORTTS COMPRA MAS, AHORRA UAS ISUOCAN) Y ETIqUETA
FORTIS AFIORRA eON UN eLIeK (slogan)
(mareas oponentes)

Qtre, al respecto, las "ilREeTN?ES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan euanto
sigue: '(,.,) La eamparaeión visual de las mareas denominativas se basa en un análisis del nilmero y la

seeuencia de las letras o earac:te,ros, la pasieión de las palabras a de los earaeteres eaineidentes, el nilntero
de palabras y la estructura de /os srgnos (por ejentplo, los e:lementos denominativos separadas o unldos
mediante guiones) [,,,] Se entenelerá que ex¡sfe sim¡litud fbnéfica si el sanidr: de la pronuneiacién de kss

c./enrenfos verbales de los signas eontparados fuese el mismo, o lo sufieientemente eercano para que no se

puedan distingtir auditivamente, Los elemt:ntos elave para determinar la im¡tresián fonétiea general de ttn
signo denaminativr¡ son sr¡s letras ¡, sflabas y su orde,n y ace:ntuac'ién partieulares, El examen de las sflabas

comunes reviste una espec:ial intportane:ia al comparar marc.as fi»tétieamente, ya que una similitur! fonéfic'a
estará cleterminaele por las sflabas c{)ril¿/nes y xt e:ctrnbinación idéntica a similar, Por ejem¡tlo, las sigúentes
signos denaminetivas contienen algunas sflabas igules pero atras difbrentes o ean un ritmo de

pronunciaeién diferente por lo que son fanétieamenfe diferentes: Signo anterior í'LENOSAN §igna
poste ri or A LEOSAN t (.., ) ". - - - - - - - " " -

Qtre, las marees analiz.arJas no se leen tJe la misma manera por ende tampoco tendrán pronuneiaeión
seme.iante, Desde esta perspeetiva, la r:oineidencia en uno de sus elementos, por sl sola, no es sttfieienfe
para generar e onfr¡sión, En ese sentielo, esta Direee ión eonsidera oportuno traer a e olaeión los argumenfos

doetrinarios del Profl Dr, Andrés Sánehez Herrero, quiern on su lihrr¡ "Confusién de Marcas" expliea
respeeto a las mareas eomplejas cuaRto sigue: "El ntero hecho de utilizar el únieo signo que eotnpone tma
marea, para utilizarlo en eanjuntrs eon otros elementas, en otra mar€a, no neeesariamentc impliea que esas

marcas sean eanfundibles"¿,Vemos asf, que el hecho de eompartir un elemeRto, eR este easo laralz'FORTI",
Ro es suficiente para inelinar la balanza a favor del reehazo, más atln teniendn en cuenta los demás

elementos anal izados en la presente resolr tcicrn,============

Que, deseehando e.l análisis frrnétieo'gramatieal, al realizar el eotejo de,. las eoberturas eJe las mareas

analizadas en el caso cle autos, vemos qure la marea solieitante 'FORTIRE Bf DLM', busea la proteeeión de

todos los p¡odl¡ctos cle la cl¡se-l2, la er¡al cr,rm¡rrencle princi¡ralmente los vehleulos y aparaters para el

transporte terrestre, aéreo o aeuático de personas o rle mereanerlas, Por su parte, la opr:nente es titular de

diversos registros marearios en la qlasq35, ref'eridos exclusivamente a sen¿kias qt

comercialización, conforme se eletalla a cr¡ntinttacién:FORTIS. SIEMPRE + BARATO

Irrrns: rmu Ji¡rani por.nv nortal v-l oroorc(lad-industrial nrarcas'directriccs
I Sánchez I-[errero, Andri:s. "C¡t¡tfitsitin ¡le llan'us" F]rlitorial L,a [,ey, Asrrnt:i/rtt, Z()13,

rJe

NO
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PoR tA cuAt sE coNFIRNdA tA RESotucróN N. 499 DE FEcHA 22 DE MAyo DE 2025, DIcTADA poR Iá
pmgcctéN DE AsuNTos MARCARIos LlTtcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE
tA N4ARCA 'FORTIRE BY DLM', ETASE 12, EXPEDIENTE N' 73889/2024, SOLICITADO POR DLM
s,A,----""--,-

440928, Servieios de venta al detelle y ntayeristas de bebtdas;enlatados; praduetos de limpieza;artictilos de
supermereedo en general; ferreterfa;aecesorirrs de c'oc'ina, eomprendidos en la elase 35 (treinta y cinco);
FORTIS N4AYORISTA ATACADO Y ETIQUETA Regisüo No 43óó2ó, Servlelr¡s de venta al detalle y mayorista
de bebidas, enlatadas, produetos de limpieza, artieulos de xtpernet'eaclo en general, térreteria, accesor.ros
rle eoeina;FORTI§ NADIE VENDE + BARATO(SLOGA¡¡) Registro N'44t038, Serylefti.s ele venta al detalle y
mayorista de bebidas, enlatados, produetos de limpieza, artieulos de supermereado en general, ferreteria,
¿te'c'csorirts de eoeina No se reivindiea derec'ltos exc'/¿lsuros seltre slogan (Nadie venele + barato):FORTIS
COMPRA N4AS - PAGA MENOS (SLOGAN) Regisbo N' 470525, Servle'ir¡.r de venta al detalle S'mayorista de
bebtdas, cnlatadas; produetos de limpieza; artfe'ulos sLtpcrmere'ado en general; ferreterÍa: ac,eesorias de
eoeina, e'omprenelidss en la elase rt (TREINTA Y e\NeCI) del Deereta Ne 8562 tlel aña Z0t2:FORTIS UVI
ME|OR = VATORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUf (SIOGAN) Registo N'470572: Servieios de venta al
detalle y mayorista de bebidas; enlatados; ¡trodue'tos de lint¡tieza; aratfe'ulos ele supernlere,aelo en general;
fetreterfa; aeeesrtrios de eoeina, eomprendidos enla elase 35 (TREINTA Y 1NCO) del Deereta Ns 8562 del
año 2012;FORflS CENTRAL I,IAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGA¡¡)YETIQUETA, Registro
N' 466463, Servieios dc Venta al detalle y mayor¡sta de ltebirlas; enlatados; produetos de limpieza; artfculos
de supermereado en gcneral; artfeulos de ferreterfa; aeeesorios de eoeina, eomprendidns. en la clase 35
(TREINTA Y elNeq del Dcereto N'8562 del año zatZ,FoRTIs eoMpRAN,ás,¿HoRRRuÁslsl-oceN¡v
EflQUETA RegisEo N' 484857, Servit'ios de venta al eletalle y nta¡,orista dc beltidas: enlataelos; praductos de
lintpieza; artfe'ulos dcr su¡termere:ado en g¡e,ne'ral; terrett'rfa; ac'cescsrios de cctc:ina comprendidos en la clase
35 (TREINTA Y ZNCO) del Deere'to N' 8562 dc,l año 2012,;FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)
Registro N ' 595203 Servieios de vetfta al de'talle y rnayarista, ventas por e-conlmerce y ventas digitales de
be'bidas; enlatados; praduetos de limpieza; artfeulos de, superntereaelo; t'erceterfa; ac'cesorios de cocina,
t'le'c'trÓnie'os y eleetrodontéstierts, eomprendidr¡s en la e'lase 35 (I'REINTA Y C'\NC'O) de la Resc¡lució¡t N. g0
rlel añe¡ 2023, De la eetnrparae tón de amtras coberturas se desprerrde con claridad que las marcas oponentes
y la marea solieitada se eReuentran solicitadas en diferentes elases del nomenclador internaeional.
Asimismo, la naturaleza de sus produetos y servicios no poseen utra eoneión eeimpetitiva eomercial
direeta y apuntan a un públieo eonsurnidor eornpletamcRte distinto.

A die ho rcspeeto, es conveniente ree ordar que el sisterna seguido por nuestro sistema mareario es el
eonoeido eomo aniclese, en virtud del Art,7u ele la Ley de Mareas, el cual supone la presc.ntaeión de una
sola solieitud de registrs de merea por eada elase. en la que se pretenda el registro, tramitándose eada
solieitud rnediante expedientes separados, De ello deriva uno de los prrneipios nlarearios Fundamentales, el
de espeeialidad, el eual eonstituye la eseneia rnrsma dc, la marea pues, esta sólo adiudiea proteeeión a la
eategorfa de pretduetos o servietos pare la que ha sidr¡ ereada,Lasmareasenpugnanocompartenlamisma
elaee del nomenelador internaeional, por tanto, resulta plenamente viable una evenh¡d coexistencia
paelfiea entre las mismas,----

Que, entre las rnareas oponcntes y la ntarea solie itada no existe similiturl sufieiente ni rnueho meRos
de considerable o signitieativa magnitud, que ambas eontienen elernentos diferenciadores y eR
t'rsttjunto, son dislmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de eomparaeién.
coR§eeueReia, esta dependeneia adrninistrativa eoncue.rda eon la deeisión final a la que

'Cristaldo

¡al Intcilna

su

En

rel

i[ lroricda¡ lndu¡rr'irl

de ProPiedad lnreltcturt

A=quo, en la que ha deelarado improeedente a la oposieión planteada en autos. -...--
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poR LA cuAL sE coNFIRN4A LA REsoLUcróN N'499 DE FECHA zzDEMAyo DE zoz5, DICTADAPoRLA
pmrcctóN DE ASUNToS MARcARIoS LITIGIosos, EN EL EXpEDIENTE DE sollctruD DE REctsrRo DE
LA MARCA "FORTIRE BY DLM', CLASE 12, EXPEDIENTE N' 73889/2024, SOTICITADO POR DLM
s.A.----------

Que, en lrase a las e onsirJerae iones de hecho y de derechri exprrestas, habiéndnse realizado el examen
de registrahilidad de la solieitrrrl de registro, esfa Direceión General eonsielera que es uR s¡gno eoR

earaeterfsticas propias, y que no existe riesg«l rJe c:onfusién ya que, analizarlas en conjtrnto, Ru existe
similitud srtficiente entre las mareas en pugna, e«rnforme a lo anteriormente expuesto, eorresponde
eonfi rmar la resnlrreión reeurriria

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAT INTERINADE LAPROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución No 499 ele feeha 22 de mayo de 2025 dietada por la

Dirección de Asttntos Mare ariers titigiosos,

DISPONER la prosec:ttción eie trárnites de la solicitud de registro de la marea
'FORTIRE BY DLM', Clase 12, Expedierrte §

la

BY a nrltntlre r,le,

DLM S.A...-

Art.3e NOTIFÍ QUESE por eédul a, - - - - " - - - - - - - - - - " " - 

== 
- "- - -
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poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTéN N. sr DE FEcHA z0 DE FEBRERo DE zozt, DISrADA poR

LA DIREccIÓN pe ASUNToS MARcARIoS tITIGIoSo§, EN EL ExPEDIENTE DE SotIcITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA ',FUEcOS ARTIFICTALES PIROFUEGOS Y EflQUETA" etASE 41, EXPEDIENTE Nu

B646uzozz, solrcrrADo poR nouÁN HILDEcARD

Asuneién, i0AtJli2U20

MSTO: El recurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de la firma Román
Hildegard contra la Resolueién No 5l de feeha 20 de febrero de 2025, dietada por la Direeeién de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha l9 de marzo de 2025 se presenta el representante eonveneional de la firma Román
Hildegard e interpone reeurso de apelaeión contra la Resolución Nu 5l de feeha 20 de febrero de 2025,

dictada por la Dirección de Asunteis Marearios titigiosos.

Que, en fecha 22 de mayo de 2025 Éue dietarla la provideneia que cclncedió el reeurso de apelaeión
interpuesto

Que, en feeha 14 de julio de 2025 el representante conveneional de Román Hildegard expresó
agravios; dietándose en fee ha 2l de julio de 2025 la provideneia por la eual se tiene por presentado el eserits
de expresién de agravios y se eorre traslado a la eontraparte por todo el término de ley,

Que, en fecha 08 de oetubre de 2025, fue eontestada la expresión de agravios por el representante
eonvencional de la firma Paulo Enrique Normandia Goncalves. Esta Direeeión llamó autos para resslver en

feeha 13 de octubre de 2025,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucién reeurrida considera .(.) Que, al cotejar las marcas salieitadas FAEC|OS

ARTIFICTALES PIROFaEGOS Y ETQAEIA y FOGOS PIROSHOW opanente, se observa a simple t ista que la
misma es indefectiblemente confunclible eon la mar€a ltase de la aposieián, se percibe que entre las mismas
existen elementos c¡tte las hacen muy semejantes en las planas tbnétie:a, visual y <'onceptual lo que puede
llevar tganto a la c:ctnfusión directa (tontar una marea por otra) como a la indireeta (eansiderar que ambas

tienen un misnto origen de produceién), Que, analizando las mareas en eonflicto. resulta evidente que

entre la marca solicitada "FUECOS ART¡FIÍ|#.LES HRAFAEGCIS Y ETIQAETA" y la mar€a oponente
"FOGOS PIROSHOW" encontremos similitudes idéntcas en la clenominación ya que (FOGAS HRASHCIW)
traducido al español es (FUECOS ARTIFICIALES) que el solie:itante tiene inserta en la denominae'ión
solicitada provoeando que dichas mar€as sean muy eonfundibles entre sf, existienda de esta manera el
riesgct de contirción y/o asoeiación. Que si bien el salieitante manifiesta gue na exisfe relaeión de e'/ases, es

importante meneionar que: la denaminae:ión delsolieitante hace alusión a "FLIEGOS ARTÍFICIALES", dieha
de esta manera notemos que podrfa aearcear eonfusirln ean los praductas del opanente, tenienda en

cuenta que la deseripeión del praduetct meneiona: *Exelusivamente. fuegos artifieiales y piratéenieos" (..,)",=

Que, el representante conveneir¡nal del titular Román Hildegard, se agravia y entre ot
expresa: " (,..) El a-quo ineurre e¡¡ sendos e,rares en la apree iación que antecede, puesto
e.xr'sfentes son mayores que las diferenoas, indieios tle que las mareas no son

r (¡:lei,l t Plc¡icCrd Induslrial

Nacional de ltapiedad lntelectual

la una de la otra y por tanto la posibilidad de eonfusión eon la marea
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POR tA EUAI SE EONFIRMA tA RESOLUCIéN N' 51DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DISTADA POR
tA DRECEIéNDEASU}.¡TOS MAREARIOS LITIGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE tA N,fAReA ',FUEGOS ARnFICIAIES PIROFUEGOS y ETIQUETA", CLASE 4t, EXPEDIENTE N.
8646U2022, SOTIEITADO POR ROMAN HILDEGARD

efeeto, na elA'qua no ha evaluado que mi mandante ha obtenido con anterioridad elregistra de su marca
en nuestra pafs, y par tanto es la legftima proptetariet de las misma S, en el easo de autos, al tratarse de una
maree que lru adquiride notariedad en nuestto paÍs, en adiei(tn a la proteeci1n conferida por el A1.. 15,

eitada anteriarmente, la misma requiere una proteceión espeeial, tal eual la dispone el mismo Art. 2, en el
ine, g) [,,,] Esta es justamente la que se desea evitar en el presente eeso, que el solieitante se aproveche del
rcnombre de la reeanoeida meree "FOGAS PIROSHOW", lo que afectará directamente en el pttbliea
eonsumidar quicnes asoeiarán definitivamente ambas ftlarcas por sobre todo el riesgo de que la marea
salicitaela pravoqac la dilueión de la fuerza distintiva de la ntarea dc mi mandante. [,,,] Por tanto, es de paca
eansidcracian que en esfe análisis no se ha mene ionada qae la denontinae ir\n pretendida por el solicitante
§e eneLtentra rcpradueida en un 100% cn la marea regisffada e ineluso en la nisnta secueneia. Resulta que
las ident¡dades son absolutas por lo Eue no eabe duda alguna de que la dist¡neión cntre las mismas es nula,
["'] De tada lo d¡eho aquf, estemos scgrur.os que el Señor Dircetor General ¡»odrá a¡treeiar que los pt'ineipios
eitados en el eansideranda, no son eumplidos y par ende la rneree "Fuege» Artifieiales PIROFUEGOS' NO
ES REGTSTRABLE, (...».= =

Que, el rePrcscntante del titular Paulo Enrique Normandia Goncdves, eontcsta: "(..,) la merca
solieitada "Fuegos Artifieiales PTROFaEGOS Y EflQAETA" no euente eon los requisitos básieos que haeen
faetible an registra eomo lo son la NOVEDAD y la OR\G\NAL\DAD. Prueba de ello es gue las marca
e'nfrentadas resultan eltamente confundibles en lss planos gramatieal, visual y fanétieo [,..] Del precedente
cotelo se puede apreeiar la misma cstrucf¿rá gramat¡eel, Además, la marca solieitada se encuentra
eantenida pareialmente en la nterca, LO eaAL NO APORTA StJFruÉNTE GRADO DE DtSTtNCtóN y
NAVEDAD a la marea solieitada frente a las múltiples eaincirleneias que provoean la eonfusién entre las
misntas, eonstituyenda lo meneianada sin lugar a dudas tbetores dete,rminantes para estableeer el riesgo de
eanñsiÓn entre esas mareas [,,,] Que, de otorgarse la marea stilieitada, oeasionaria un greve perjuiciá a los
dereehas dc mi pruteipal, titular de una marca ya registrada y de coneederse esfa soIc"¡fu d, el consumidor
tamb¡én se vcrá abviamente burlada en su buena fe, puesto que indefeetiblemente pensará que l,as
prcduetos que el salieitante ofreee se relaeionan eon mi prineipal, por provoear la dilueién de li fuerza
distintiva de la ¡narce, no siendo la eaexistencia posible (.,.)",-===---""

Que, etlrresponde a esfa dependeneia adrninistrativa resolver sobre la proeedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en Prirncr término, las mareas en cuestión deben ser analizadas en su eonjunto, sin artificiales
desmernbraeiones, de fornra sueesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en eonjunto es el
eriterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de eonfusión entre las mismas.

Que, analizando el eemPo ortográfico y fonétieo de las mereas en pugna, se advierte que el elemento
similar entre la rnarca oponente 'FOGOS PIROSHOW' (Clase al) y la marea solieitada'Fuegos Artificiales
PIROFUEGOS' (elase 13) es la palabra "PlRa", este elernento en eornún se eReuentra en el último vocablo
de la denominaeión, y aunque es utilizado en ambas marees en eombinacién con otras palabras, al
visualizarlas o pronuneiarlas de forma su€esiva, se verifiean las semejanzas, razén por la cual esta
dependeneia administrativa eonsidera existirá el riesgo de eonfusién en elpúblieo consumi
Es intportante señalarque "PIRO"es el (tnieo elemento de t'antasía en las marcas enJféfit

irl Iilrerina
,lr FroDitd¡tlndustri¡l

dr Propicdad Intelectual

eso toda la ateneión rceae eR esta perte del signo.



DIRECCIóN NAEIONAT DE

&#t§8i'iB8+u;,
PARAGUAY

¡tr-Y GOBIERNO nnr PARAGUAI
§d PARAGUAY REKUAI

Resoruciénols 1
-:-

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIéN N' 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DI TADA POR

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS IUARCARIOS LMGIO§OS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DB REGISTRO

DE LA MARCA "FUEGOS ARflFICLALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" CLASE 41, EXPEDIENTE Nn

8646U2O24 SOLICITADO POR ROMAN HILDEGARD

En el siguiente eotejo se ptrede eorroborar la similitud gráfiea y fonétiea entre amhas

marcas:-----

Fuegos Artifi eiales PIROFUEGoS (narea solieitada)
FOGOS PIROSHOW (marca opanente)

Del cotejo entre ambas denorninaeiones se verifiea que no existen sut'ieientes elementos diferentes
entre sí, y que de las semejanzas ortográfieas se genera una similitud fonétiea, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas es similar y esto podrfa eausar eontusién en el públieo eonsumidor,=--===-========

Que, desechandei el análisis fonético=gramatieal, otrcr ele¡mentcr relevante al momento de determlRar
la distintiviclad de r¡na sslicitr¡d, es la etiqueta que e onforma a la solieitud. En este easo, la mere a oponente
es una marca denominativa. Por su parte, la solieitud si cuenta coR una etiqueta,la misma eonsiste en Lln

cuadro con fondo negro, la imagen de un €ohete eR vez de la "1" de PIROFUEGOS, tal denominaeién en

letras blancas y subrayaela en lfneas irregulares, en el margen superior la denominaeión FUEGOS

ART¡FICIALES en letras negras y resaltado amarillo. eomo se puede notar a eontinuaeión, el elemento
preponderante de la etiqueta es PIROFUEGOS::"--=

Que, debe sumarse el heeho de que las mareas en pugna se eneuentran eR elases relaeionadas del
nomencladsr internacional, En ese sentido, al realizar erl eotelo de las eoherturas de las mareas analizadas

en el caso de autos, vemos qrre la marea oponente posee registro en la gl¡se-ILpara la siguiente coberttrra
de produclosi "Comprende artÍetilos rJe la clase 13, Exclusivamente lrcgos aftifieiales ;, pirutéenieos",
Mientras qrre la marca solicitacla pretende e obertura de los sigttientes seryicia&eomprendielos en la slgse.!*l:
"Organiz"ación de evenfos, servicios de entretenimienta", Fáeilmente se eolige que hay una relaeién direeta
entre los productos que ofrece la marea oponente: iuegos artifieiales y pirotéenico& y
busca proteger la marca solie itada: la arganizacicln de erenfo.s, sen ieios de ent

a Cristaldo
ír:i¡l Interina
llrie,Jad Indu¡ri¿l

marea solieitada

rlnliento, Est
srno pnBecoineideneia puede llevar fácilmente al públieo a pensar que. ambas mareas tren

!rcpiedad lorehcrual
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POR tA CUAL SE EONFIRMA t.A RESOTUEIéN N. 5I DE FECHA 20 DE FEBRERo DE 2025, DICTADA PoR
[e DIREEEIéN DEASUT,ITOS MAREARIoS tITlGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MAReA .FUEGOS ARTIFIChIES PIROFUEGOS y ETIQUETA" CLASE 41, EXPEDIENm N.
g646vz0zz, souetrADo poR RoMfu.¡ HIIDEGARD É--...-..---¡-i

empt'esarial o que están vine uladas de alguna ñlenel'a, generando asl uR riesgo real de
eonfusión,=

Qtte, eonforlle se veriflea en elformularis de solieitud obrante a fs, 01 de estos autos, elsolicitante de
la rnarea "FUEGOS ARTIFICLALES PIROFUEGOS Y ETIQUETh,' no reivindica las pdabras 'Fuegos
Artifleides'. Por tanto, la exelusividad solieitada se extiende a lss demás elementos que componen la
denorninaei ón: PIROFUEGOS.

Que, eoffesponde además realizar un análisis sernántico o conceptual a fin de detenninar si las
maree§ en euestión poseen algún signifieado partieular que permita dif'erenciarlas en la pereepción del
esnsutnidor, En este §entido, debe señalarse que la denominae ión 'FUEGOS ARTIFTCIALES PIROFUEGOS,
lraee alusrén direeta en su denominaeién a FUEGOS ARTIFTCTALES y respeeto al elemento pIROFUEGOS

tarnbién otorga la idea de PIROTE?NA ylo FLLEGCIS ARTTFTCIAL€'§ por su parre, la denominaeién de la
rnerea oponente 'FOGOS PIROSHOW' también utiliza el voeablo del idioma peirtugues "FOCiO.9' que
signifiea "FIJEGOS ARTFI?IALES'y el elernento "P\R1SHOW'también alude a la idea de pIR2TECNIAa
SHOW DE PIROTE?NIA. Por lo tanto, las mareas se asemejan también en el plano eoneeptual

Que, al resPeeto, el tratadista Breucr Moreno expresa e¡ue las mare as pueden producir confusión más
por su§ sernejanzas que por sus dif'ereneias, por ese rnotivo la regla se sintetiza cn que deben tenerse en
eueRta las sernejanzas y no las difereneias que existcll entre las mareas, Aelarando que "en efeetrs, la
simil¡tttd general entre dss marees na depende de los elementos dlsrr'ntos qae aparezcan en ellas, sino de
lss clements§ scmeiantes o de la semejante dispasteión de esos elementcts'i Fundamenta esta regla, en que
en la mayorfa de los easos, 'la eanñtsión no es Ltn heetto de la easualidad, sinet de la inteneión de produeir
eonfircianes y de aprcveeltarse de la reputaeión de una merce exr'stenfe y la inclusión de eieme¡ttos
d¡stintas na tiene otra ñnalidad que afirmar o sosrerle/' que las mareas son inconfundibles, cuando en el
fando la segunda puede ser una imitaeión de la primere',t. ====-=--

Adieionalrnente, sc debe evitar la dilueión de rnareas eomo la de autos. En eFecto, el Dr, Jorge
Otamendi, cR su obra DEREeHCI DE MARCAS, cxpresal "la tearÍa de la dilueión ha sido creada para
defbnder la telaeión marca=produeto, espeeialntente en euanta aquélla impliea el origen de ésfe. Si se
permite que eaexistan ean ésta otras mar€as iguales, el ptiblieo consumidor ya no sabrá el origen de los
p rad uetos (,.,),"' == ". " =..

Que, si bien es eierto, el sistema adoptado por nuestro dereeho mareario es el sistema unielase, no se
puede pasar por alto lo estableeido en Art. 2 ineiso 'F' de la Ley I2g4l9B, el eual expresamente prohfbe el
registro de signos idéntieos r¡ similares para los mismos produetos o servieios, n purá produetos o servicios
difcrentcs, euando pudieran eausar riesgo de eonfusión o de asociaeión eoR esa merea, situación que
aeontcec en el eass de autss, Y teniendo cn euenta que para el registro rnarcario lo determinante es

Proteger a quien tiene uso exelusivo rle la marea eonma tereeros y quc en el easo de autos elaramente hay
riesgo de eonfusión al indueir a eonFusión o asoeiaei(ln a la marea registrada de maryr*+aj-.qr¡g él
eonsutnidor pueda ercer que tienen un origen eclmún, resulta inviatrle la eoexistencia

I Cutnpertditr dc Doctrtttu de Propieder'l ltrdusttiul, Srtpetlrrtt'rtrlerruru rle lrrtlu¡t¡r¡ ¡'Cotntrr,iu, e¡16¡tlrra, 1005,I OTAMENDI, lorge' DERECHO DE MARCAS, BttenosAires, Abeledt¡ Perot l,e¡irs Ñe*rs, Argentrne, t0l?, sva, Er1,
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POR LA CUAL SE CONFIRI\,ÍA LA RESOLUCIéN N' 51DE FECHA 
'U 

U'FEBRERO DE 2OZ', DICIADA POR

LA DIREccIÓN pn ASUNToS I\4ARcARIoS LInGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO

DE LA I\4ARCA .FUEGOS ARTIFICTALES PIROFUEGO§ Y ETIQUETA', etASE 41, EXPEDIENTE N'
g646uzozz, solrcrrADo poR novÁN HIIDEcARD

Qtre, en eonch¡sión, tras el análisis preeedente, vemos qr-re existe similitud sufieiente de signifieattva

magnitud, ya que las mareas en pugna eontienen elementeis lrastante asoeiahles, Además, de la relaeión r]e
elases existente entre las mismas, Por tanto, en base a las e onsiderae iones de heeho y de dereeho expuestas,

ésta Dirección General arriba a la eone lusién de que no es viahle la eoexisteneia paeffie a entre las mareas eR

pugna, por tanto, correspond e eonfirmar la resalue ién recuruida

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

RE S UELVE

Art.le

Art.2e

CONFIRMAR la Resr¡lueión Nu 5l de feeha 20 de febrero de 2025 dietada por la

Direeeión de Asuntos Marearios Litigiosos.

DISPONER el are hivo de la solieitud rle registro ele la mar€a "FUEGOS ARTIFICIAIES

PIROFUEGOS Y EflQUETA', elase 41, Aeta N" 86461/2022, solieitada a nonttrre de la

Art.3e NOTIFIQUESE por e édula,"---=



POR LA CUAL SE REVOCA I-A. RESOLUCION N9 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR
LA DIRECCIÓN 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..-.-..-

Asunción, 17 ABR 2026

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

AGRO BRASIL LTDA en contra de la Resolución Ns 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por la

Dirección de Marcas, y;------------

RES ULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2017, se presenta el representante convencional de ALBAUGH AGRO

BRASIL tiIDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 1686 de fecha 14 de

noviembre de 2014, dictada por la dirección de marcas.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la provtdencia que concedió el recurso de

apelación interpuesto

Que, en fecha 18 de diciembre de 2017, el representante convencronal de ALBAUGH AGRO BRASIL

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

resolver en fecha 08 de noviembre de 2018.--------

CONSIDERANDO:

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

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

Ley 1294/98 de Marcas [...J Esta secretarÍa ha constatado la existencia de la marca "PUKAW" amparada para

la clase 44, registrada con el n" 27i748 en fecha 23/11/04 a favor de COBANER .5.A. en donde ambas

denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacÍfica, habida cuenta que entre las mismas

ex¡ste relación de clases. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(,.)".'-""--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestat "(...) siendo que la marca base del

rechazo se encuentra registrada en la Clase 44, más no en la Clase 5, la protección absoluta invocada no
fiene susten to jurÍdico alguno y no es viable. Sobre el particular hago especial hincapié en que una marca

no puede registrarse para proteger indiscriminadamente cualquier mercadería, producto o servicio, la

marca solo protege articulos o servicios para los que ha sido registrada [...] No obstante, con el objeto de

alejar aún más toda posibilidad de confusión y a fin de dar mayor viabilidad posteriormente se presentará

una adecuación (...)". - -

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

interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada,

base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N'
273748delamarca"PUKAW",Clase44anombredeCobanerSA,vencióe]@,y
posteriormente su renovación: Registro N" 412297 venció el 23 de noviembre de 2024, habieqdo asi

operado el vencimiento del plazo de gracia correspondiente. Igualmente, consta que la
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Resorución0 1 I 2
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NE 1686 DE FECHA 14 DE NoVIEMBRE DE 2014, DICTADA PoR
LA DIRECCTÓN OP MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE TA MARcA .PUKAVY",
CLASE 05, EXPEDIENTE N" 30832/2013, ANOMBRE DEALBAUGHAGRO BRASIL I.XDA......-.

cuenta con el Expediente N.s 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 más arriba, se informa cuanto sigue: Presentación extemporánea de la solicitud de
renovación teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de marcas(...)".-----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio y no encontrándose la solicttud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los
Art. 2s y 6o de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la
prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

Art.la REVOCAR la Resolución Nq 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR Ia prosecución de trámites de la
"PUKAVY", clase 05, Expediente N" 30832/2013,

solicitud de

solicitada a

registro de la marca

de ALBAUGHn
AGRO BRASIL UTDA.- ___- - -

Art.39 NOTIFÍQUESE...--.----
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POR LA CUAL SE CONFIRMA tA RE§OLUCIéN N' 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEt 2018, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN Et EXPEDIENTE DE SOLIEITUD TiE REGISTRO DE PATENTE
"RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCEIÓN DE EARBON", EXPEDIENTE N'9002333, DE FECHA 29
DE ENERO DEL 2009, SOLIEITADA PORV & M BRASIL S.A...="==.==.

Asuneién,23ABR 2ü?n

MSTO: El reeurso rle apelación interpuesto por la representante eonveneir¡nal de la firma V & M
BRASIL S.A, eontra la Resolueión Ns 447 de t'eeha 25 de junio del 2018, dietada por la Direeeién de

Patentes, yi -==-"='-====

RES UtTA:

Que, en feeha 06 de septiembre del 2018 se presenta la representaRte €oRveneional de la firma
V & M BRASIL S.A, a interponer ree urso de apelaeién e ontra la Resolueión Ne 447 de feeha 25 de junio
del 2018, dietada por la Direeeión de Patentes

Que, en feeha 13 de julio del 2018, fue dietada la provideneia que eoneede el reeurso de

apelación interpuesto, elevándose los autos al superior,

Que, en feeha 1l de noviembre del 2019 expresa agravios la apelante, En feeha 12 de dieiembre
del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Direccién General, eomo medida de mejor proveer, remitié
el expediente a la Ofieina de eoordinaeión de Relatorfa de Apelaeién de Zda instaneia para un
Dietamen téenieo en relaeión a las nuevas evideneias presentadas en el eserito de expresién de

agravios,.-=-

EONSIDERANDO

Que, la Resolueién reeurriela rezai " (,,,)" Que el die:tamen final de la Asesarfa Téeniea de

Patentes ATP N" 47/2018, entre otras essas rÍee; .Dado que el solicitante na salva las ab¡eeianes
señaladas en la vista de Fondo N' ¡ ATN N' 88l2al7 de feeha iVl1l71lV y realizando el examen de
fondo en base a los antecedentes encanffados. se dietam ina que la salieitud desde el punta de vista
del examinaclar, NO eAMPLE eon las requisitos de patentabifidad dispuestos en las artfeulas 3u, Vu,?u,

15" y 17" y el Art, 8" del deereto reglamentario N' 14201 de la Ley 16?01A0 "De Patentes de
lnvenciones". Por tado lo expuesto, se reeamienda el RECHAZO de la salieitud, salva mejor pare€er
de la Dirección General de Propieelad Industrial"(.,,)","-"---"=

Que, el recurrente furnda sus agravios en los siguientes términosr "(",) La salieituel P¡0V0051-6

(Dl) presentada por Vallourec es un primer depósito g¿re se centra en la estruetura de "doble tubo" de
la zona de earga (1) y la zana de seeado (2) del reaetor. La salicitud presentada por el misma
solicitante se refere a un reae'tr¡r que ditiere de la tée:niea anterior en que: a) la z.ana de carga (l) está

dispuesta excentñcamente con respeeto a la zana de secada (2) y b) la salida cle la lfnea de extraeción
de gas (23) de la zona de seaco está ubicada sutancialmenfe en la seeeión de área más grancle del
espaeio anular (A). Estas caraeterÍstieas partieulares proparc^ianan rm mejor rendimiento al reaetar,

),e gue redacen la veloeidad de fluja de gas en el punta de extraeeión y eonseeuentemente: redueen
además ia rcsr'sfen cia al asercfn (eansulte página 5, lfneas l8 a 21 rJe la saüeitud PeT), Estas

earacterfstieas no se descriáen en la primera sali«'itud PIAVAASI=6 (Dl), ni sus efeefos téenieos san
meneionados. las elimensiones y proporeiones ahara añadidas a la reivindieaeión I (añginalmente
descrita en la reivindieaei¡in i) del reaetar tampoeo se descnáen en Dl. ean relaeión al anteeedente
D2 IJS 5.584,970, la presente inveneión rlifiere rie D2 en lo siguiente: a) la z.ana de c,

dr'spuesfa excéntricamente con re,specto a la zona de secada (2) )'b) la salida de la lfnea

a General Inte¡ina
de Propiedad Induruial

de gas (23) de la zona de seeado está ubieada sustaneialmente en la sección del,

rcionrl de Ptopiedad lntrlectuel
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Resolución*'O 1 B 3
POR tA eUAt SE CONFIRIVIA LA RESOLUetÓn N' 47 DEFECHA 25 DE IUNIO DEL 2018, DICTADA
POR Iá DIREECIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLIcITUp ÚE nEcISTRo DE PATENTE
.REETOR PARA I.A CONTTNUA PRODUCCIÓN DE CARBON" EXPEDIENTE N'9002333, DE FECI{A 29
DE ENERO DEL 2009, SOLICMADA POR V & M BMSIL S-A.........-.

espacio anular (A,). Estas tantbién st¡n /as m,isvnas ditéreneias rle la invencién sobre Dt. Además las
dimensiones espeeffreas defrnidas en la reivi¡tdieaeión eriginal3 y ahora añadidas a la reivindicación I
na se revelan ni sugieren en Dl a D2,(,,.)"

Que, eoruesponde a esta Diree eién resolver selbre la ¡lroe eeleneia o no del reeurso interpuesto, -

Que, en primer lugar se observa que el Art, 13 de la tey N" ló30/2000, reza: ',Mculo 13.- De la
solieitud de patente, El salieitante de una patente padrá scr una persone ffsiea o une persona jurÍdiea,
naeianal o extrenjere, La solieitud de patente de inveneión será presentada a la Direeción de la
Propiedad lndustrial, que le asignará número, feeha y hora de presentaeión, e ineluirá lo siguiente: a)
los datas del solieitante y del invenror; b) la denominaeión atribuida a la invención y su deseripción;
e) una o más relvinüeaeianes; d) los dibujos que eorrcspondieran; y e) un resumen, La solieitud de
patente deberá indiear la feeha, el número y la otieina de pLesentaeión de toda solieitud de patente u
atrs tftula de prateeeión que se áubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia
extren)cre, euyo Proeedimiento ineluya un exatnen de fondo de la salieitud de la patente y que se
refiera total o pareialmente a la misma invención reivindieada en la solicitud presentada a la
Di rceeión d e la Propi ed ad lnd u stri a/' - - - - - - - - - -'

Que, revisadas las eonstaneias del expedientc, se coneluye que: a) La Direeeién de Patentes ha

resuelto el reehezt¡ ele la solicitud Nq o23331?oQq basándose en el Dietamen Final de Fonclo de feeha
22 de junio del 2018, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindieatorio de seis (6)
r'eivindieaeioRes, presentado en el e.xperliente, Ne 1821899 rle fecha 03 de abril del 2018 como
eontestaeión a la vista de Fsndo NB I ATP N" 9ol2017 de Feeha 09 de noviembre del 2017, notifieada al

solieitantc el 29 de noviembre del 20171 b) El reehaes de la solieitud de patente es realizado
prineipalmentc Porque las reivindicaciones eareeeR de nivel inventivo y de elaridad; e) El solieitante,
ct1 su eserito de expresién de agravios, nuevamente) presenta un nuevo pliego reivindieatorio, coR
seis (6) reivindieaeiones,=======

Posteriormente, eorns rnedida de rrejor proveer) la Direecién General de Propiedad lndustrial
remite el Expediente a la eosrdinaeién de Relatorfa de Apelaeién de Zda lnstaneia, a los efectos de la
f'ormulaeión de un Dietarnen Téenteo ssbre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El
examinador a través de su Dietamen'l'écnieo de Feeha 14 rle abril del2026, rletermina que aunque las
Rueva§ reivindieaeiones presentadas fueron expresadas ele manera más clara y varias de las

objeeiones heehas en dietánrenes anteriores fterein subsanadas, las mismas aún eerceen de Nivel
lnventivo por lo que No CUMPLE ct¡n los requisitos de patentabilidad exigido$ por la l-ey 1630/2000
de "Pare¡ltes de lnveneiones" eR sus Art, 3 y 8

Que el Dietamen de la Asesorfa Téeniea del Departamento de Relatorfa de Apelacién, entre
otres eosas diee: "(,..)No obstente, dichas difercneia.s no intpliean una modiñeación sustaneial del
prineipie téeniea general ,Ce las reactores continuos de earbanización eonoeidos en Dl a D3, sino que
eonst¡tuyen variaeisnes de carácter geamético arientarlas a o¡ttimizar la cireulaeión de gases dentra
de un sistema ya eanaeida, En etéeto, /os tres daeumentos de/ estado de la técniea ense¡ñan de
maneru eansistente que la cfreieneia del prueeso depende cn grun medida del aprovechamiento y
reeirtulaeión de los gescs generudas durunte la earbanizaeión, asÍ eamo de la correeta distribueión
térmiea entre las distintas zanes del reactot', En e¡fe eontexto, la modiñeación de la
del reaetsr, ineluyenda la dispasieión dc cntrutlas )/ salidas de gases o la int,
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Resorueién*.o 1 I 5
poR I-A CUAL SE CONFIRMA LA RESOTUCIéN N' 447 DE FECHA 25 DE IUNIO DEt 2018, DISTADA
POR Iá DIRECCIÓN DE PAIENTES. EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITIJD TiE REGISTRO DE PATENTE
"RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE EARBON", EXPEDIENTE N'9002333, DE FEEHA 29
DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA PORV & M BRASIL S.4...........

<1ue maditiquen el flujo, eanstituye una nteelida «1e diseña habitual para el experta en la materia,
Desde la perspectiva de un experto en el área, es c'amtln tratar problemátieas de mejarar la efie¡eneia
de intereambio térmieo y distribucián de gases en la zona de secaela de un reac'tar continua de
carbonización. Es por ello gue se cansidera natural realizar a/usfes en la geametrfa del eabezal de
earga y en la dis¡tosieión de las eanduetas ele extraeeión de gases, ean eJ f¡n de mejarar la eirrulae'ián
interna y evitar zonas muertas o de baja transferenc'ia térmiea, Tales madifieaeianes, eama la

introduceión de una eanfigraeión exeéntriea a la generaei«in de espaeias anulares, farman parte del
repertoria habitual de soluciones de ingenierfa en el cliseñe¡ de reaetores de fluja eontinua, en los
eua/es la optimizae:ión del patrrSn de flu¡a gaseoso se abtiene mediante afusfes geamétrieos
progresivos y ensayos rutinarios. En este misma sentido, aun euando la presente salieitud argumenta
que la eonfiguraeión geométriea partieular ¡termite evitar o redtteir el anasfre de asenfn por los gases

extrafdos desde la zona de preealentamiento, dicha etbeto na puerle eansiderarse sufieiente para
conferir nivel inventivo. El arcastre de, partfe:ulas sülidas par c:orcientesgaseosas es un fenámeno bien
conocida en la téenica, propio de sritemas gas-sólida, Sr su mitigaeión forma parte de las prablemas
habituales abordaelos mediante aTusfes en la velat'i,lacl del gas, eambios en la seee'ion de flujo,
inearpctracién de z.onas de expansión o maditieacieln rle la geometúa interna del reaetor, En

co,?sec¿rene ia, la adopc'ién de una eonligurae'irJn geométrica destinada a disminuir dieha arrastre
constituye una medida previsible para el téenieo en la materia, basada en prineipias generales de
dinámica de tluidos y diseña de equipos, sin que implique la abtene:ión de un efbeta té«'nier¿

inesperado ni la superac:ión de una difreultari técnica no resuelta previamente. Por la t'ank¡,

considerando en eonjunto las enseñanzas de Dl, DZ y D3, la presente salieitud deriva de manera
evidente para un experto en la mafet'ia, quien, partienclo de un reactor cantinua vertieal can
eirculacieln de g¡ases, como los divulgados ctt el estada de la téenica, padrfa llegar a la salaeión
propuesta mediante simples modifit:ac:iones geamétrieas orientadas a optimizar la distribueión del
flujo gaseoso, s¡n requerir aetividad inventiva, En eansecueneia, la difbreneia estru€fural ent¡'e la

solic'itud y el estado de la téenica earresponde a una optimizaei¡1n de diseña dentra del aleance

ne>rmal de la ingenierÍa de reaetores de earbonización eantinua.,(..,)""====

Por lo tants, esta Direeeitln General eeinsielera procedente, CONFIRMAR la Resolueión Nu

44712018 clietacla perr la Dirección rle Patentes que Rechaza la solieitr"rd de registro de patente de la
invención 9002333 de fecha 29 de enero del 2009.-=-

Art.le

PORTANTO,
I.A, DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

CONFIRMAR la Resoltreión N' 447 de feeha 25 de ¡unio del20t8. rlietada por la

Direeeión de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIéN N'90O23''SDEFEEHA ZgDEENE,RO

DEL 2009, SOLIEITADA POR LA FIRMA VAM DO BRASII. -REETOR PARA LA

CONTINUA PRODUCqÓN PE CARBON'.=

ORDENAR el are hivo de la solrcitud de patente "RECTOR PARA tA COI.IRNUAArt.z e

PRODUCCIéN BC eARBg¡", Ns 02333/2009 de

Abg. e{udia Pameta Crisraldo
Dircctlra General Inre¡ína

Dirrcción dror¡¿l de IropirA,a tnaririi,t
Di¡ecció¡ N¡rion¿l de propicdad Inrrlccrual

Art.3e NOTIFfQUE§E por eédula, " = - ==

eRero etel 2009,
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nesorucionNo 1 s 4
POR LA CUAL SE REVOCA tA RESOLUCIéN DP-RESOI N' 2023-549 DB FECHA 07 DE JUUO DEt
2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOTICITUD DE
REGISTRO DE PATBNTE 'VASOS DE ALUMINIO QUE COT.ITIENEN DIESTERES DIEARBéNICO§"
EXPEDIENTE N' 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOIICITADA POR tAl.tXESS
DEUTSCHIAND GMBH.

Asuneión,23ABIi !i),.''

VISTO: El reeurso de apelaeión interpuesto por el representante eonveneional de la tirma TANXESS

DEUTSCHLAND GMBH, eontra la Resolueién N' 2023=549 de feeha 07 de julio de\2027, dietada por la
Direee ión de Patentes,yi -==-'-----

RES UtTA:

Que, en feeha l5 de febrero del 2024 se presenta el representante eonveneional de la firma
LAI\¡XESS DEUTSCHIAI.ID GMBH, a interponer reeurso de apelaeión eontra la Resolueión DP=RESOt

Ns 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dietaela por la Direceién de Patentes

Que, en feeha 28 de fet:rero del 2024, fue dietada la providencia que eoneede el reeurso de

apelaeión interpuesto. elevándose los autos alsuperior.

Qr.re, en feeha 06 eje agosto del 202a expresa agravirrs el apelante, En feeha 22 de oetubre del
2024 se llama Autos para resolver, Esta Direecién General, como medida de mejor proveer, remitié el

expediente a la Ofic:ina de CoorrJinaeién de Relatoria de Apelacién de Zda instaneia para un Dietanren

técnico en relaeión a las nuevas evideneias presentadas en el eserito de expresión de agravios,=.========

CONSIDERANDO

Que, la Resolueién reeurrida rezai " (,,,) Que, el dietamen final de la AsesarÍa Téenica de

Patentc.s DP-DEF N' 175/A02i entre atras easas dice: * Dada gue el solieitante na salva las objeeiones
señaladas en la Vista de Fando N' I DPDEL. N' j22/2A22 de fecha lUlA/2A22, realizado el examen de
fonclo en ñase a las antecedenfes eneantrados y las nuevas reivindieaeianes presentadas, se

dietamina que la solicitucl 1o172ó/21rc, desele el punto de vista téeniea del examinador NA ?UMPLE.

eon los regursifos de patentabilidad dr'spuestos en las aftÍr'ulas 3" ), 8u de la Ley M3Al00 *De Patentes
de lnvencir¡nes". Por todo lo expuesta, se recantienda el RECH,AZO de la presente salieitud, salva
mejor parecer de la Direeción. (.,.)".---"--"

Que, el reeurueRte tunda sus agravios en los siguientes términos: Y.,,) El daeumento Dl deseribe
la esterilizaciín de materiales perecederas con elic'arbonata cle dimetila en un intervalo de
tenpc.ratura t.specflico. Además en Dl se describe que la adieión y el envasado se puede a¡»liear en
botellas, envases y latas. La ditbrcne:ia té<'nie'a entre la reivindie:aeián I y DI es que se atiliza un
reei¡tiente de aluminio con un reve,stintiento de poliéster espee:ffiect, Esta difercneia téenica e'rea el
efecta de que los diearbonatas de dialquilo se pueden almacenar mueha más tiempo que en

rcclpienfes ete aluminia anorlizado r¡ sin revestrRiento. Par lo tanta el ob¡eto de la prcsente inveneidn
definida en el nuevo capftulo reivindieataria enmendado es proporcionar un reeipiente de aluminia
mejorado para el transporte y almacenamienta de diearbanato de dimetilo y/o diearbonata de dietilo,
Dl enseña a transpartar carbanata de dimetile en estada congelado para manipularla y almaeenarlo
sin pérdida de su actividad biológica, Sin embargo, Dl na menciana en ninguna parte que /as /atas se

eneuentren revestidas de aluminio, El doeumenta D2 deseribe e/ uso de diearbanatas de dialquila
para desinfectar materiales no pereeederos tales eama reeipientes o barriles de aluminio, En
particular, el ejempla I desuibe el usa de diearbonata de dietilo en prcseneia de aguq

Pamela Cristaldo
ra General Inrerina

L Gcneral de Propiedad Indurtriel

Nacional de Propirdad lntclectual

desinfección de un reeipiente de aluminio antes de su esterilizae'ión, Íneluso
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POR tA eUAL SE REVOCA tA RESOLUCIéN DFRESOL N. 2023-549 DE FECHA 07 DE IULIO DEL
2023, DIENADA POR LA DIREECIéN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLTCITUD DE
REGISTRO DE PATET.ITE 'VASOS DE ALUMTNIO QUE CONITTENEN DIESTERES DICARBÓNICOS',,
EXPEDIENTE N' 101726/2018, DE FEEHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICNADA POR Iá}¡XESS
DEUTSEHTAND GMBH.
reeipientes de alumin¡a que ltan sido revesados eon palfesrcr se pudieran desint'eetar eon
diearbanata de diet¡lo, esta na /e enseña a un expet^to que un revestimiento de poliester especffieo
padrfa redueir la deseamposieién de diearbonafos de dialquila durante el almaeenamiento y
transportc, Las reeipientes de aluminio mcncionados en D2 solo se utilizan para el almaeenamiento y
envfa de bebidas na pere el ffansporte de ,Jiearbonatos de dialquila, El doeumcnto D3 describe un
depósito áeida de baterfa. El áeido de la baterfa es una eonpasieión de L\PF6 y otros eompuestos, La
pared del euerpa del depósito divulgado en Di está pravtsta de una pelfeula de PVe que foxalecerá la
prcpiedad antiestasiva del depósito rle fluida, El DMC se menciana entre otras, como uno de los
pasibles eotnpuestos quc se pueden utiltzar en el áeids de le baterfa, El DMe se eonoeé' también eomo
earbonato de dimetila que se puede disalver en agua. El earbonato de rlimetilo sepuede disalver en
agua, A difereneia de esta, las eampuestas de diearbonata de dimetile y/o dicarbonata de dietilo se
dese^ampandrá rápidamente en egua y son poco solubles en agüa. tJn experto no habrfa esperado
obtener ninguna indieaeiín a partir de D3 que pudiera ser útil para resolver el objeto subyaeente de la
prcsente inveneión porque D3 está dirigiclct al uso de un compuesto diferertte eon clit'erentes
pntpi edades ffsicas, (,,.)'==-= = = = = = =

Que, eorresponde a esta Dirección resolver sobre la proe edencia o no del recurso interpuesto. -

Que, en prirner lugar se observa que el Art, 13 de la Ley N' 1630/2000, reza: 'Atúculo 13.- De la
salieitud de patente, El salicitante de una petente podt'á ser una persona tfsiea o una persona jurfdiea,
naeional o extranjera, La salie¡tud de patente de inveneión será presentada a la Direcci1n de la
Prupiedad lndustrial, que le asignará ntlmero, tbeha y hara de presentaeión, e ineluirá lo siguiente: a)
lss datss del salieitante y del inventsr; b) la denominaeión atribuida a la inveneión y su deseripeión;
e) ana o más reivinüeeeianes; d) los dibu¡os que earrespandieran;y e) un resumen. La solieitud de

Petente deberá indiear la feeha, el número y la ofieina de presentaeión de toda solieitud de patente u
atra tÍtula de prateceión que se áublese prcsentado a patentado anteriormente cn una instaneia
extranjera, euya Proeedim¡ento incluya un examen de fondo de la solieitud de la patente y quc se
refreru tatal o pareialmente a la mtsma invención reivindicatla en la solieitud presentada a la
Dt rceeién de la Prapi edad l ndustri al,' = - = = = = = - - " -

Que, revisadas las eonstancras del expetlente, se coneluye que: a) La Direceién de Patentes ha
resuelto el reehazs de la solieitud Nq rcn26l2}lS basándose c,n el Dictanren Final de Fondo de fecha
27 de lunio del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindieatoriei de 13 (tre'ce)

reivindieaeisncs, presentado en el expediente Ne 230229 de Éeeha 16 de enero rJel zozl como
esntestaeión a la vista de Fondo Ns I DP'DEF','¿21?A'22 de feeha ll de setubre del 2022, notiflicada al

st¡licitante el 27 de octubre del ztuz b¡ El reehazo de la solicitud de patente es realizadr¡
prirreipalrnente porque las reivindicaciones eareeeR de nivel inventivo c) El solicitaRte, eR su escrito
de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nucvo pliego reivindicatorio argumentando que
las rnisrnas eurnplen eon lss eriterios de patentabilidad y tueron adaptadas en base a las

observaeisnes hechas en el Dictamen final de Fondo DP"DEF N" 175/2023

Pssteriorrnente, eomo medida de rne;or pro\ieer, la Direeerón General de Propiedad lndustrial
remite el Expediente a la eoordinaetón de Relatorfa de Apelaeión de 2da lnstaneia, a los efeetos de la
t-orrnulaeián de un Dietanten Técnico sobrc, las nuevas evrdeneras presentadas por el EI

exar¡inador a través de su Dietarnen Téenico de Feeha 08 de abril del 2026, de

Cristaldo

neral lntetina. 
.

r ProPiedld lnduttttat

reivindieaeiones presentadas fueron expresadas de manera más elara y que las o§

f , l','¡i,Ara t*Att*'t
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Resorueión*'O 1 E 4
poR LA CUAL SE RR/OCA LA RESOLUCIéN DP-RESOI No 2023-549 DE FECHA 07 DE JUHO DEt
2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE
REGISTRO DE PATENTE "VASOS DB ALUMINIO QUE EONITIENEN DIESTERES DIEARBÓNIEOS",
EXPEDIENTE N' 10172ó/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLIEITADA POR TANXESS
DEUTSCHLAND GMBH.
dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo qtre eUMPLE con los requisitos de patentabilidad
exigidos por la tey 1630/2000 de " Patentes de Inveneiones" en sus Art. 3 y u,8u,

Que el Dietamen de la Asesorla Técniea del Departamento de Relatorfa de Apelaeión, entre
stras eosas diee: "(,,,) En base a tada la expuesta, el prablema téeniea planteada en la presente
solieitud puede farmularse eomo la provisión de un srsfema de envasada que permita mantener la

estabilidad qufmiea de los diearbonatas de dialquila durante perfodas prolangadas de
almacenamiento y candic:iones cle, transpo¡"fe. Esfe problema na se eneuentra explfeitamente
reconocido en los daeumentas del estaelo de la téeniea, qLte aungue meneianan ampliamente el usa
de estos eompuestos eomo esterilizantes, na meneianan métodos a praceelimientas para canservar
ese eompuesto de Ltna manera efectiva, L)n faetor eomún en las d¡¡cumentas meneionarlos y en el
estado de la técniea es la inestabilidad de estos conrpuestos par lo que reeltrcen a téenieas eomo
cctngelantiento a su disolttción poeas horas antes r/e su ¿,,so de manera a evitar w degradacirln, Es por
ello que se c'onsidere que la seleecián de un reeubrimienta interna espeeffic'o basada en poliéster, y
en ¡tarticular cle eomposieir:nes polimérieas eoma las dese'ritas e¡¡ /as reivindieaeir¡nes de la ¡tresente
solicitud impli<:an una elección téenica dirigida a minimizar las interaeciones qufmie:as entre el
centenido y elenvase, recluc'ienelo as//a.s vfas de degraclac'ión «lelcampuestr¡. Dada que elestada ele

la técnica no proporc:iona direc'tamente indic'ae:iones ql¡e se enfrrquen en esta pnthlemátiÉ", se

cencluye <¡ttc: la invención tn resulta evidente para ut1 experto del área, Se: puede c«¡ne:luir e¡ue la

salueión téc:nica prapuesta en la presente soli<:ituei n¡s resulta abvia fiente al estada de la téenica y
res¿re/ve un prablema relevante relae'ianado con el almac'enantrcntn y trutwporre de diearbonatas de
dialquilo, Dicha solueión se eneuentra respalclaela par un efbcta téenie:a que evideneia las ventajas rlel
env¿rse reivindiead¡t, el anl ¡ternite una maynr estabilidad y vida út¡l rle esfos contpuestos,
fa e i I i ta n d o a s f su m a n i pu I ac i ón, a I nta een a nti enta )t tra n sporte, (,,,)" = = - = = = = - = =

Que., finalmente, no se det¡e perder de vista gur) Llno de los fines de la Ley de Patentes es

pernritir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mereado, kl
que a su vez sirye de ineentivo para nlle\ras rnveneiones lo que, en frltima instancia, redunda en un

clars bene.ficio a la economía naeionall

Por lc'¡ tanto. esta Direceidrn General eonsielera proeredente, REVOCIAR la Resolueión DP=RESOL

N" 2023-549 dictada por la Direceión de Patentes que Reehaza la solieitud de registro de patente de la

invención ll01726/2018 de fe.cha l6 de rroviembre del20l8.----"---

PORTANTO,
I.A DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

REVOCAR la Resr¡lueión DP=RES()I. N'2023-t49 de Feeha 07 de julier del 2021t.

clietada p«rr la Direlceión de Patentes "POR EL CUAt SE RECHAZA LA

SOTICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N' 101726/2018 DE

FECHA I6 DE NOVIEMBRE DEI,20I8, SOLIEITADA POR LA FIR XESS

DEUTSCHIáND GMBH, BAI() L.A DENOMINACITON c¿

QUE CONTTENEN DIESTERES Dl CARBéNICO§". - = - = " = = = = = =')

Cristaldo
I n tetin a, Rapela, Migrrel A., Innovaeión y Propiedad ltrteleetual en el mejtrramiento vegetal y

Buenos Aires, Argentina,2006, p, 74. G", n.,rl a, t t oP it t' t t nau t t'i'l

l,lacionrl dc ft c¡iedad Iotelectu:i
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POR tA eUAt SE REVOCA [-A RESOLUCTéN DP-RESOL N. 2023-54s DE FECHA 07 DE IULIO DEL
2023, DISTADA POR LA DIRECCIéN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLI.CITUD DE
REGTSTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS",
EXPEDIENTE N" 101726/2018, DE FEEHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS
DEUTSEHTAND GMBH.

Art.z e ORDENAR la proseeueión de trárnites en la solieitud de patente 'VASOS DE
ALUMINTO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS', Ne 101726/2018

de f'eeha l6 de noviernbre del 2018.===-"===

Art-3e NOTIFÍQUESE por eédula. == =.=

Pamela Cristaldo
-ra Genetal lntetina- 

.

Grnerrl de ProPicdrd lndutttirl

ti;;;;tó;Ñ;;ñ d; iropitdad rnrertcturi
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Resolueión-'0.J:8 5
poR LA euAL sE coNFTRMA LA RESoLUcTéN or-nesol N" zozr-Asl DE FEcHA 0r DE JUNIo DEt
2021, DIETADA POR tA OMECC¡ÓN DE PATENTES, EN Et EXPEDIENTE DE SOLIEITUD DE
REGISTRO DE PATENTE 'COMPOSICIONES V IUETONOS PARA TRATAR Et VIRU§ DE LA HEPATITIS
C', EXPEDIENTE N'56476/2012. DE FEEHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLIEITADA POR GITEAD
seIENeE INC.---------

Asuneión, 23 ABR 2026

VISTO: El reeurso de apelacién interpuesto por la representante eonveneional de la frrma GITEAD

SCIENCE INC., eontra la Resolueién DP-RESC)L Nu 2OZl-453 de feeha 01de junio del202l, dietada por
la Direceión de Patentes, y; "------=-"

RE S U LTA:

Que, en feeha 19 de oetukrre elel 2021 se presenta la representante eonveneisnal de la firma

GILEAD SCIENCE INC., a interponer reeurso de apelaeién eeintra la Resslueión DP=RESOt N" Z02l=453

de feeha 0l de junio del 2021, dietada por la Direeeién de Patentes

Que, en feeha o2 de noviembre clel 2021, fue dietada la provideneia que eoneede el reeurss de

apelaeién interpuestn, elevándose los autos al superior,

Que, en feeha 31 ele iulio del 2023 expresa agravios la apelante. En feeha 14 demarzo del 2024 se

llama Autos para resolver. Esta Direeción General, como medida de mejor Broveer, remitié el

expediente a la Ofieina de eoordinaeión de Relatorfa de Apelaeión de 2da instaneia para un Dietamen

tée nie o en relaeién a las nuevas evidencias presentadas en el eserito de expresión de agravios,,=='=====.

EON§IDERANDO

Que, la Resolución reeurrida reza: " (,..) Quc el dictamen final de la Asesarfa Téen¡ea de

Pafentes DP-ATP N'ltl/2021 entre atras cosas dree; "Dado que el solieitante nosalvalasobjecianes
señaladas en la vista de Fondo N' I DPATP N'235/2A20 de feeha 0glAgl2AZA y realizando elexamen
de fondo eorcespondiente, se die'tantina que la salicitud desde el punto de vista delexaminadar, NA
CUMPLE can los requisitas de patentabilidad disprrestos en los aftfeulas 3u, 8'. l5u Sr ¡Vu rle la Ley
1630/00 "De Patentes de lnvenclones'i Por tada la expuesta, se reeomienda el REOHAZO de la
solieitud, salvo mejor pareeer de la Diree'eión General de Propiedad lndustrial'(,,,f..====-=.

Que, el recurrente fr¡nda sus agravios en lers siguientes términc¡s: "(-,) Según las madifieaciones
anteriormente deseritas y el aleance limitada de las reivindicaeiones, la presente salieitud deseribe

una eomposicién fbrmacéuti€a que eomprende una forma cristalina espeeifrc:a del eompuesta
GS-7977. Dieha eomposición también se caracteriza par incluir una eambinación espeeffiea de

excrpientes. Ahora en la deseripeión de la salicifud se ha estableeido que las eampasi¿'iones
farmaeéutieas reivindicadas son ventajasas y útiles en eltratamienta delVirus de la Hepatitis C (VHO.

Partieularmente, en la página I de la destipeión se manifiesta que: "EIGS=79V7 (también denaminada
sofosbuvir y antes denaminada coma PSl"Vqvv) es un profármaca análaga nueJeótido actualmente en

ensayos de kseZ/fase3 para el tratamienta de la infee ción crónica par VHe G). Se han realiz-ado varias

ensayos elinicos de fase 2 para evaluar la eficacia, segurielad y tolerabilidad de 4AAmg ¿u 65=V9VV

administrados durante I o l2 sernanas can a sin ribavirina y opcionalmente peginterferón en sujetos

can VHC GTL, GT2 o GT3. Lr¡s resultados de estas ensayas, junto can los resultados de estudias in
vitro, revelaron varias ventajas potenciales y hasta el momento descanaeidas de los regímenes de

tratamiento de VHC que utilizan GS-7977 en ectmbinaeién con ribavirina. Estqq resultadas
proporcionan una base para el método y la eomposición gue se divulgan y el
tratamiento de la infección por VHC. Tenienda en cuenta la s
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Ressrución*"o 1 I 5
PoR tA euAt sE eoNFIRN,iA tA RESoLUetéN pp-nssoL N.2ozl-453 DE FEcHA ol DE IUNIo DEL
2021, DIEnADA PoR LA pnaecréN DE pATENTES, EN EL ExpEDtENTE pE so¡.rcmuD DE
REGISTRO DE PATENTE'COMPOSICIONES Y I'¿ÉTOBOS PAMTRATARELVIRUS DE LAHEPATITIS
C', EXPEDIENTE N" 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD
selENeE INe.---.--..-

farmeeéutieas reivind¡eadas presen tan las slguientes sorprendentes ventajas récnieas; La forma
cristalina 6 de GS=V?VV, eamprendida en la composicién reivindicada, tiene un punto de fttsión
alrededor de lZ'e / es sustar cialmente no-higroscr3pica, con menos de A.2% de absorcién de
humedad a temPeratura ambiente y 90% rle humedad relativa, Además, la Forma 6 es qufmicamente
establc euando se almaeena en eandieianes abiertas a 4o"C/75% de HR durante 30 dias. Las
particularidades de la farma cristal¡na 6 de GS=79V7 también permiten la incorporaeión en la
eompasieión farmaeéutica de una gran poporeion de la celulosa microeristalina en la porción
intragranular , Lo anterior resulta en la reducción de la disgregacién de las partfculas y de la
var¡abil¡ded de la eomposieión, famentando además un aumento en la uniformidad de contenido de
los comprimidos. El compuesto GS=V77V en combinaeión cctn ribavirina mostró un volumen de
sinergia de 35'3 * 3,2% nMZ, lo que indica una intcraceién sinérgiea favorable, IJn estudio de
e¡tatox¡eidad que analiza el efecto combinado de GS"VSTV y ribavirina mastró una variabilidad eelular
mayor que 850A en las concen\aciones más altas de Íármaeos combinados, 6sros hallazgos soportan el
pateneial de GS.VgVV administado en eombinaeién eon ribavirina para lograr un aumento de la
suprcsión viral en eomparación con la manoterepia con ribavirina a G5-7977. En primer lugar Dl se
eentra en la obteneión de una gren varieriad de derivadas nueleósidos de fosforamidatos de fórmula
(i) pero na PraParciona ninguna enseñanza con rcsper.ta a formas eristalines espeeffcas de ninguna
de los eampucstos baja el alcance de dieha forntula, ni intormaeión relacionada con la torma
cristaline 6 de sofosbuvlr. E's más, Dl no proporeiona ningtin ejemplo eonereto de una eomposieión
iarmaeéutiee que las excipientes defrnidos en la nueva reivindieación I y tampoeo Dl presenta
ejemplas o datas eanerctos de cvaluación farmacológiea de las mismas. Junto a lo anterior Dl también
falla cn proporeionar infarmación alguna sobre la distribuc¡ón de los excipienfes en parciones intra-
y extragranulares, Par su parte el documento D2 se eentra en describir la via metabélica de los
compuestas PSI=V851 y sus das diastereoisótneros, P51"7976 y PSI-7977. Sin embargo, no divulga en
ningtln lada, una eomposieión farmacéutica de ningún tipo, y mueho menos una eomposición
fannacéatiee qae camprenda la forma cristalina 6 de Safasbuvir con i) das porciones granulares
diferentes, ii) los eineo diferentes excipienfes y iii) los rungos de porcentajes espee/icos del
eompuesto eristalino y los excipienfes, Teniendo en euenta tales difereneias signifieativas, para poder
obtener las eomposiciones tbrmacéuticas de la invenc'ién se tendrfa que: a) Seleceionar
especffieamente la forma eristalina 6 de CS=V9VV (que ¿?o se encl)entra divulgada en Dt y DZ) b)
Estableeer una eomposieión fatmacéutica que incluya una poreión intragranular y porci(tn
extragrunular eon composieión y proporcianes d¡ferente§ y €) Deñnir 5 excipientes y poreentajes
especÍtieos de los mismos e pertir de un gran nrimero de eandidatas eomúnmente usados en
eompasieianes fannaeéuticas y que se revelan en los dacuntentos del arte previo,(,..)"

Que, eorresponde a esta Dirección resolver sotrre la procedene ia o no del reeurso interpuesto, -

Qtte, en primer lugar se observa que el Art. t3 de la tey N' 1630/2000, rcza: ", tdculo 13.- De la
solieiad de patente. El srilieitante de una patente podrá ser una pÉ,rsona ffsica o Ltna persona jurfdiea,
naeianal o extranjera. La sslicitud de patente de inveneión será presentada a la Dirección de la
Pt'ttpiedad Industrial, que le asignará númeftt, feeha y hora de presentaeión, e incluirá lo sigttiente: a)
las datas del sal¡eitante y del inventor; b) la denorninación atribuida a la inveneién ¡, su descripción;
e) ana a mA reivinüeaeianes; d) los dibujas que eorrespondieran: y e) uu esuíten. La salicitud de
patente deberá indiear la feeha, el nú¡tterc y la oticina de presentación de toda solicitud de patery
atrc tftulrt de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una-ffit

ffinerallnte rina

biieral de ProPiedrd lndurtrirl

Ñrcional de Propiedad Inteltcrual

extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fbndo de la solicitud
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Resorución*.0 1 B 5
poR LA CUAr SE CONFTRMA LA RESOtUetÓN DP-RESOL No z1n-45? DE FECHA 01 DE IUNIO DEt
202I, DICTADA POR LA DIREECIÓN DE PATENTES, BN Et EXPEDIENTE DE SOTIEMUD DE
REGISTRO DE PAMNTE 'EOMPOSIEIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR Et \IIRUS DE tA HEPATMS
C', EXPEDIENTE N'56476/2012, DE FEEHA 28 DE NOVIEMBRE DEt 2012, SOTIEITADA POR GITBAD
§ctENcE INC.---------

refiera total a pareialmente a la misma inveneión reivindieada en la solieitud presentada a la
Dirección de la Propiedad lndustial." ===--=====

Que, revisadas las eonstaneias del expeeliente, se concluye quer a) La Direceión de Patentes ha

resuelto el rechazo de la sr:licitud Nq 5647612012 basándose en el Dietamen Final ele Fondo de feeha

20 de mayo del 2021, elaborado pnr el examinador, en base al nuevo pliego reivindieatorio de oeho
(8) reivindicaciones. presentado e.n el expediente Nq 2Q86397 de fecha 2l de dieiembre del 2020 eomo

contestaeión a la vista de Fondo Ns DP-ATP N' 2'1512020 de feeha 09 de septiembre del 2020.

notifieada al sr¡lieitante el 30 de septiembre del 2020: b) El rechazo de la solicitud de patente es

realizado prineipalmente porque las r:eivindicaciones careeen de nivel inventivr¡ y de elarieladl e) El

solicitante, eR su ese rito de: expresién de agravir.rs. nuevamente, presenta un Ruevo pliego

reivindieatorio, eon oeho (oeho) reivinrlieaeiones,"'-"-"

Peisteriormente, eomo medirla de mejor proveer, la Direeeión General de Propiedad lndustrial
remite el Expetliente a la eoordinaeión de Relatorfa de A¡relaerión de Zda Instaneia, a los efeetos ele la

fsrmulaeión de un Dietamen Técnieo seibre las Ruevas evideneias presentadas por el apelantel El

examinador a través de su Dietamen Téenico de Feeha la «ie abril <1e12A26, eletermina que aunque las

nuevas reivindieaeiones presentadas fueron expresadas de nranera más elara y varias de las

objeeiones heehas en dietámenes anteriores fheron subsanadas, las mismas aitn eareeen de Nivel

Inventivc,r por lo gue NO CUMPLE eon los requisitos ele patentatrilidad exigiders por la Ley W3AITAAA

de "Pafentes de Inveneiones" eR sus Art, ?u y 8u

Que el Dietamen cle la Ases«rrÍa Téeniea del Departamento de Relatorfa de Apelaeión, entre
otras cosas dice: '(.,) En base a todo lo expuesto anteriormente, el análisis eanjunta de Dl, D2 y Di
permite cancluir gue el principia aetivo PSI-V?V7 o sofasbuvir ya farmaba parte del estado de la
técnica, asÍ comc¡ también su utilidad terapéutica en el tratamienta delvirus de la hepatitis e, A su vez,

la seleccién de una forma c:ristalina particular elel compuesto eanoeido no eanfiere aetividad
inventiva a la solieitud al e:onsiderarse parte inherente al proeeso de seleeeián de formas estaá/es de
un c:ompuesta conocido. Finalmente, la furmulación farmaeéutiea basada en exeipientes
convencionales, poreentajes especifcos y distribueión entre poreiones intragranulares y
extragranulares constituye una optimizaeién rutinaria prapia del canoeintiento ardinario del praeesa
de clesarrollo galénico farmaeéutieo. Por consiguienfe. se concluye que la fc¡rmulaeián de la presente
solicitud puede eonsiderarse un desarcollo previsible y obvia de un prineipia aetiva ya eanaeida
mediante téenicas eonveneionales de formulaeién y earactenzaeién sólida. (.,,)"==========

Pc¡r lo tanto. esta Direeeién General eonsirlera ¡rrocedente, eONFIRMAR la Resslueión

DP-RESOL N' 2021-453 dietada por la Direceión de Patentes qr.re Reehaza la solieitud de registro de

patente de la invene i6n 5647612012 de feeha 28 de noviembre del 2012.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAT

RESUELVE

CONFIRMAR

2021. elictada

la Resohrción DP=RESOL N' 2)2l=4r3 de feeha 0l

Pamela Cristaldo
ctor)Seneral Inrerina

dc Propiedad Indurrrial

Art.le
por la Direceión tle Patentes "POR Et CUAL SE

Nacional de Propiedad Inrclc«ual

.*,ii fl
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Resorueión*.O 1 B 5
POR tA eUAt SE eONFIRMA tA RESOIUCTéN DP-RESOI N" 2o2t-45? DE FECHA Ol DE JUNrO DEL
2021, DIETADA POR tA DIREEEIÓN DE PAT§NTES, EN EL EXPEDIENTE DE SoLíCITUD DE
REGISTRO DE PATENTE 'EOMPOSIEIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATIT1S
C', EXPEDIENTE N" 56476/2012, DE FEEHA 28 DE NCIVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD
seGNeE INe.===""==""

Art.z e

SOLICTTUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIéN N' 5647612012 DE

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEt 2012. SOLIEITADA POR LA FIRMA CILEAD
SCIENEES INE -EOMPOSIEIONES Y MÉTODOS PARATRATAR EL VIRUS DE
tA HEPATTnS C',. -=. - " " - = =

ORDENAR el archivo de la solicitud de patente 'COMPOSICIONES Y
uÉro»os PARA TRATAR Et vtRUS DE t¿. HEpATms e,, ¡o 56476 de f'eeha

28 de novienrbre del 2olz, -=--"-.=

Aft.3q NOTIFÍQUESE por eédula,-"=-= ======-=-"===.

Abg. Pamela Cristaldo

Gene¡al Interina
Gcneral de Propitdad Indurtrill

de Propiedad Intelectual
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Resorución*.0 1 s 6
POR Iá CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 76I DE FECHA 3I DE DICIEMBRE DEt 2020,
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE §OLIETTUD DE REGISTRO DE
PATENTE "PROFARN/IACOS DE NUCLEOSIDOS l' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIEMO
ANTMML", EXPEDIENIE N' 21088/201I, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 201I, SOTIEITADA POR
GILEAD SCIENCES, INC.-...-..'-

¡rrincipalmente porque las reivindieaciones careeerl de nivel inventivo y de etlaridarllc) El solicitatrte,
en su escrito de expresién de agravios, nuevanrente, presenta un nuevo pliego reivrndieatorir¡,
redueiéndose a Lrna dos (2) reirrindieacisnes,=...====

PosteriormeRte eR l'eeha 26 de rlieiemhre del 2021. eomo meriida de me¡orproveer,la Direeeién
General de Propiedad Industrial remite el Ex¡re.diente a la Coordinaeión de Relatorfa de A¡lelaeión de

2da Instaneia, a los efeetos de la formulaeión de un Dictamen Téenieo sobre las nuevas evideneias
presentadas por el apelante; El examinadr¡r a través de su Dietamen Téenieo de Feeha 16 rJe

septiembre del 2024, determina que aunque las nuevas reivindieaeir¡nes presentadas fi¡eron
expresaclas de manera más elara y varias de las nbjee:ir:nes heehas en dietámenes anteriores ftieron
subsanadas, las mismas aún earecen de Novedad y Nivel lnventivo por lo que NO eUMPtE eon los

requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley l630/2000 e1e "Patentes de lnveneianes" eR sus Art. 3u,

7"y8o

Que el Dictamen de la Asesorfa Téeniea del Departamento de Relatorfa de Apc"laeión, entrct
otras eosas dice: 1.,) En euanto al Nivel lnventiv¡t, pera tm expefta en el área, serfa eonsiderado obvio
la evaluacitin de la aetividad antiviralde estr¡s e:om¡tuestuts en Óas¿. al estada de la téeniea prcviamc:nte
descrita. .Si ya se eonocen eon,puesrros simi/anps o ¡nec'anisntos relac'ianados con el ilaramienfu de
infecciones virales, y sim¡tlentente se han re.alizael¡t sustituc.'ir¡nes ya previamente deseritas en ofra
patente. relaeionaclas a la pasicién l' o ?'del azúear paelria considerarse este heeha abvia. Si bien el
solicitante argumenta gue s(, eantrthrcián radie:a en la evaluaeión de la aetividad antiviral de
compLtestas especffieos. esre heeha na intpliea neeesariamente un nivel inventiva, En el eantpa
farmacéutico y en partieular en la investigac:itin de análetgos nueleasfdieos, es una ¡tráetie:a rutinaria
para an experto en la materia selee:eianar estructu ras eontenidas dentra ele una ffirmula e,le Markustt
y evaluar su aetividad biológiea, espee.iilmente <'uando el estada de la téeniea ya sugiere nna
aplicaeión terapéutiea relacianada, Par la tanta, la decisión de sintetizar eompaestas espeeffrcas
dentro cle una gama ya antieipada por el arte previo, y someterlos a ensayas de actividad antiv¡ral,
constituye una actividad evidente para una persana versada en la mat:eria, Esta persona, entientada al
problema téenico de identitiear nueves agentes antivirales, eontarfa ean motivación sutieientet a

partir del documento Dl para realizar tales ensay<ts srn eiereer una labor inventiva.(-.)"

Por lo tanto, esta Dirección eeneral ce¡nsidera proeedente. CONFIRMAR la Resolueién Nu

7ill2A2o dictacla por la Direceién de Patentes qrte Rechaza la se¡lieituel de registrer de patente de la
invención 21088/2011 de fecha 27 de nayo del Ztltl.-------------

Art.le

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.á PROPIEDAD INDUSTRIAT

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolrrcién N" 761 de fecha 27 de mayn del 2011, dictada por la
Direccií¡n de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE PATENTE DE INVENEIÓN N"2IO88 DE FEEHA 21 DE MAYO
DEL 20I1, SOLICITADA POR LA FIRMA GITEAD SCIENCES, tNC,

"PROFARMAEOS DE NUELEOSIDOS I' CARBA
TRATAMIENTO ANTIVIRAT'". " - ... =

Pamela Cristaldo
a General lnterina

Gcirral dr Propiedrd lndurrrial

§a

{{fn Nacional de Propicdad Intclccrual
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PoR tA, euAt sE CoNFIRMA LA RESotueréN N' 26l DE FEcHA 3r DE DIcIEMBRE DEL 2020,
DtgrADA poR tA, onpeetóN DE pATENTES, EN EL ExpEDTENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE
PATENTE .PROEARN,{ACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO
ANTIVIRAL" EXPEDIENIE N' 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2OII, SOLICITADA POR
GttEAD SEIENEES, INE...... "...

Art.z e ORDENAR el archivo de la sulicitud de parente 'PROFARMACOS DE

NUCLEOSIDOS I' EARBA SUSTAUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL',
Ns 21088 de t'echa 27 de nrayo del 201t, ---_--

Art.3e NOTIFIQUESE por eédula

Pamela Cristaldo
Gr,.: I'rterina

Gerirml dc Propicdri indurrriai
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POR LA CUAL SE EONFIRMA tA RESOTUCIéN N" 761 DE FECHA 3I DE DIEIEMBRE DEt 2020,
DICTADA POR LA DIRECEIÓN DE PATENTES. EN EL EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE
PATENTE 'PROFARMACOS DE NUETEOSIDO§ 1' EARBA SUSTITUIDCIS PARA TRANAMMNITO
ANTMRAL', EXPEDIENTE NO zIO8E/zOII, DE FEEHA 27 DE MAYO DEt 201I, SOTIEITADA POR
GILEAD SCIENCES, INC.....-....

Asuncifin, 23 ABI1 2[126

VISTO: El recurso de apelacién interpr.resto por la represerntante eonvenerional de la frrma GITEAD

SCIENCES, INC., er:ntra la Resohrción Ne 761 dr. fircha 3l de dieiemhre del 2020, dietada por la

Direceién de Patentes, y; ---------"

RE S U LTA:

Que, en feeha 25 de febrero del 2021 se presenta la representante eonveneional de la flrma
GILEAD §CIENCES,INC, a interponer reerurso de apelaeión Érontra la Resolueión Ne 761 de fueha ?l de

die iembre elel 2020, dietada pr:r la Direeeién de Patentes

Que, en feeha 2é de marzo del 20?1, ftre elietada la provideneia que €oneede el reeurso ele

apelaeión inter¡ruesto, elevándose kls autos al su¡lerior.

Que, en feeha 21 de octrrbre rlel202l expresa agravios la apelante, En f'eclra ll de marzo del?AZ{
se llama Autos para resolver. Esta Direeeién General, en f'eeha 26 de marzo de.l202l, eomo nledida de

mejor proveer, remitió el expetliente a la Ofieina de eoordinaeién de Relatorfa de Apelaeión de Zda

instaneia para un Dietamen técnicr¡ en relaeién a las nrrevas evideneias presentadas en el eserrito de

expresién de agravios

CONSIDERANDO

Que, la Resolueión recurrida reza: " (,..)" Que, d dic'tamen frnal de la Asesarfa Tée:niea de

Patenües AT Ne 339/2A20, entre otras cosas diee; "Dado <¡ue el solicitante no salvo las ob¡eeiones
señaladas en la vista de Foncla N'l DPATP 2l/2A20 de técha U/AilZAZA, y realizando el exanen de
fondo en base a las anteec"denfes enc'ontrados, se dic'tarnttla que la salie'itutJ desde el punta de vista
del examinado, NA CAMPLE eon lr¡s rcgursiros de patentabilidad disprrcstas en los artfealos 3u, 8', l5u

), 17' de la Ley 1630/00 "De Patentes de Inveneione,s". Par todo let expuesto, se r€€omienda el
RECHAZa de la salicitud, salvo mejor pare(er «le la Direee:ién Generul de Prcpieelad
Industrial"(..,) ". --------. -

Que, ef reeurrente funda sus agravios en lr;s siguienters térrninos: .()Qae el RE?HAZA de la
solicitud de Patente ll21088 es injusta además cle ilegal e intandada por haber vialado el legftima
derecho de defensa y el eonst:itueional de petieionar a las Autaridades, pu€s na ha brindada a la
solieitante la oportunidad de volver a modifrear las reiv'indicaeianes no aceptadas y adecuarlas a lo
salieitada y tc>do esto luego de ¡tagar ntrc\,e afios e¡n tasas ofieiales + estudia de fi¡neJo +
reivindicaclc¡nes. Millones de guaranfes en tasas ¡' la respuesta es el rcehazo sin que se haya una
seguncla VISTA en ESTL¡DIO DE FONDO, derecha que le corcesponde plenamente a mi representada,
En este sentidc¡, me permito.seria/ar gue el Solic'itante no erstá ele ae uerdo ean las añrmaeiones hecáas
por la oficina y por /a presenfe maclilica las reivinrlicac'lones simplemente con el frn de fheilitarel
trámite de la solicitud. El capftulo reivinc{ieatorio sc' mctelific'é camo se expliea a eontinuacr'ónr Se

eliminaran las reivindicacioRes I a l5 y l8 X /9. §e eliminri la expresiórt *una sal o éster
farmacéuticamente aceptable elel mismef' de las reivindicaciones l6 ¡, 17. Se eliminó la expresieln "un
vehiculo farmacéuticamente aceptable" de la rcivindicación 17. Se madifreó la numeración y las

dependencias de las reivindicaciones consideranda ntoditicacictnes mencionadas. De

neral Interina
Cristaldo

capitttlo reivindicatorio tiene ahora 2 reivindieacionr:s qtle se rcfieren a compt

ml'de Propitdrd lndurtrirl

nal dc Propitdad lnttltcrual
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Resorueión-0 1 I 6
POR tA EUAI SE CONFIR}VIA tA RESOTUCIéN N' ?6I DE FECHA 3I DE DICIEMBRE DEL 2020,
DlgrADA poR tA pneeetóN DE pATENTES, EN EL EXpEDTENTE DE solrcrruD DE REGtsrRo DE
PdIE¡ITE *PROEARMAEOS DE NUCTEOSIDOS I' EARBA SUSTAUIDOS PARA TRATAMIENTO
A}.¡TMRAL', EXPEDIENTE N' 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2OIT, SOLICITADA POR
GITEAD SEIENEES, INC..........

eamposieiones de las mismos gue se L'nc'uen,ran en pleno soporte en la deseripción de la solicitud.
En euanto a la elaridad y sopr»rte del t'apÍtul,e reiviltdieatorio, mc pemúto señalar gue.re mr¡dificci el
capftula reivindieatorio y este ahora se refiere a 3l eompur'sros espec'ffrt.os ¡'eomposieir¡nes de /os
mismos, asf los eompucstas reivindieade» están totalnte¡tte soportados por los ejemplos de la
deseripeión (pag, 4=7). En euanto al nivel inventivo, eR erse aspec'to, el Examinador de la Oficina de
Patentes de Paraguay r»bjeta el nivel inventiva tle la solicitud a la luz del documento Dt (WO
2AA9il32135 Al). Me permito señalar que el solicitante se encuen tra en desacuerdo con las
aseverae¡anes del Examinador. Asf me perntito señalar que las enseñanzas del documento Dl, de
ninguna menera antie¡pan ni sugreren de manera obvia /os eontpuestos reivindicados y
«tmpasieianes de las mismos eon todas y eada una de las earaeterÍstie'as fée¿icas, como se reclama en
el nueva eapftulo reivindieatario. Para apoyar mis argumentrrs, en primer lugar, quisiera resaltar que
todas las eampuestas reivind¡cados se earacterizan pü un grupo acilo en la posieión 3' de la ribosa.
Dieho grupo es partieularmente relevante ;,a que haee que los compuestos se extraigan
sarprendetltcmente más efreazntente, par el hfgado y se eanvierten en nue.leósidos titbsfatas que su
equivalentes na aeilados en 3', limitando asf la exposieión rle te)idos no diana a los prafármaeos. En la
resolueián de <lenegaeión, el examinadrtr afirma que el daeumento Dl presenta eompuestos de
fbrmula I que eaineiden ean los eompuestos de la presenre solieitud, presentan<lo los mismos
sastitLtyentes para todas las pasictones. Con respecta a este afrnnación y aunqae Dl se retiere a un
eampucsta de earbanueleósida deiinido per la tllrmula I rle Markush con un amplict núnero de
pasibilida,les para eada susrrru¡€r?te, nte penntta entattzar que Dl nrs enseña una sustitu eión en la
pr»sieión 3'de la ñbosa, mueho menos una acilación en la posieión 3'de la ribosa podrÍa conducir a los
efbetas téenieos meneionadas anteriortnente, part¡calarmente la ventaja de produc'ir
eoncentraeiones más altas de triñtsfakts de 1os nucleósi«lt¡s en /as céhilas hepáticas infectadas por el
VHe, que tratarán de manera más t'tectiva la infee'ci(ttt por el VHC al inhibir selectivamente la
polimerasa HeV RdRp.

Que, eorresponde a esta Direeción resolrrer sobre la proeedencia o no del recurso interpuesto. -

Que, en primer lugar se observa qur." el Art. 13 de la tey N' 1630/2000, reza: "Arüculo 13.- De la
salieitud de patente. El solicitante de una patente porlrá ser una persona tfsiea o une persona jurÍdica,
naeional a extranjera, La salieitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la
Prapiedad lndustrial, que le asignará nLimero, feeha y hora de presentaeiín, e ineluirá lo siguiente: a)
las datas del solieitante y del inventor; b) la denominaeiín atribuida a la inveneión y su dese ripción;
e) wta a más reivinüeeeiones; d) los dibujas que cotespondieran; y e) un resunten. La solieitud de

Patente deberá indiear la feeha, el númerc y la ofieina de presentación de toda solieitud de patente u
atro tftuls de prateeeión que se hub¡ese presentado o petentado anteriormente en una instancia
extraniera, euyo Praccdimiento incluya un examen de fondo de la solieitud de la patente y que se
reiiera tstal o pareialntente a la misma inveneión reivindicada en la solieifud presentada a la
Direceión de la Prapiedad lndustrial." -="-------

Que, revisadas las eoRstancies del expediente, se concluye que: a) La Direeción de Patentes ha
resuelto el rechazo cle la sslicitud Nu 21008/2011 basándose en el Dietamen Final de Fondo de fecha
02 de dieiernbre del 2020, elaborado por el examinadsr, en hase al nuevo pliego reivindicatorio de
die'eitrueve (19) reivindieaeiones, ¡rresentadei en c.l expediente Np 2055255 de fecha lfi de septiembre
del 2020 eomo eontestaeién a la vista de Fondo No I DP-ATP N-e 2ll2020 de. fecha 23 de enero

¡irhmffií
1.. , Dir'c.rora C{her)[ Interina

._Dirrccion Grneril ds propñdad lndurrrial
Dirección N¡cio¡.¡lle Propirdad Inrrlecrual

./

notifieada al sslieitante el 24 de ¡uniei del 2020; b) El reehazo de la solicitud de
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Resotueién*'O 1 B 7
POR LA CUAL SE DECLARA LA EADUEIDAD EN Et EXPEDIENTE DE SOTIEITUD DE REGISTRO DE tA PATENTE.USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR T"A INSUFIEIENEh EARDfAEA Y LA ARRTTMIA EN
PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO', EXPEDIENTE Ng 16234/2012 DE FEEHA 09 DE ABRIL DEL 2012,
SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INE...........

ns*neión,23 ABR 2l]26

MSTO: El inf'orme de la AetuarÍa de fecha l7 de abnl elel 20?6.-"-=

EONSIDERANDO

Qtre, el informe de la AetuarÍa de f'eeha l7 de abril del 2026 en su parte ¡rertrrrente, reza l"(,..)Tbmbién se
observa que ha vencido el plazo para el paget de las anualidades Nú¡ne ros 6 a l5 eanforme la estableee et Art,3A de la
Ley Ne l$A/0a .DE PATENTES DE INVEN?I0NES", par la Erre se reeamienda deelarar la eadueidatl de pleno
derechrt y p osteri or arehivami ento d e sal i cituel,(.,.f-. = = = = = =. = =

Que' el Artfeulo 30 de [a Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN"estableeel " Delastasasanuales.para
mantener en vigencia una patente o una salieitu«l de patente en trámite deberán pagarse rasas anuales, Los pagas se
harán antes de eomenzar el perfada anual corres¡tondiente. La fecha de veneimienfo para el paga de eada tása'anual
será el aniversario de la fecha de presentaeión rle la salieitud de patente, La primera tasa atnual se pagará antes de
comenzar eltereer año, eontado elesde la feeha de presentaeión de la salieitud de patente, Padrán pagarsevatias
tasas anuales por antieipaclo. La tasa anual podrá pagarse dentra de un plaza de gracia de seís rn6ses, eantaflas desde
el eomienza del perfado anual eorcespandiente, abanando también coniuntamente el teeargo eatableeido, Durante
el plazo de gracia la patente o la salicitud de ¡tatente mantendrá su ¡tlena vigeneia. IS falta de WW dqakwa dEl$

p atente. "-- - - - -- - - - --- - -

De actterdo al informe de la actuaria y, verificando las constancias de autos eomo asf tamb¡én el S¡stema
Informático dt' la Dirección General de Propiedad lndustrial, se ha constatado que eferetivamente. en la solicitud Nq
1623412012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012, 'USO DEL REEEPTOR DE A2B ADENOSINA PAITA TR{TAR LA INSUFIEIENEIA
cARDfAcA Y LA ARRITMTA EN PACIENTES PoSINEARTo DE MIocARDIoo, no se reg¡srra pago de las anualielades
Nq 6 a l5 estando veneidos los plazos, tanto ordinario er¡mo el de graeia, previstos en el Artfeulo eitado
precedentemente, lo eual pone de manifiesto la falta de interés derl seilieitante en mantener eon vigeneia su solieitud
y la inexorable caducidad de la solie ituel por el trans€urso r.lel trernpo,=

Que, en ese sentido, habiendo transc:r¡rrido el plazo previsto en la legislaeión vigente, eoruesponde deelarar la
cadueidad de pleno dereeho y ordenar el arehirramiento de la sr¡lieitud Nq 16234/2012 DE 09 DE ABR¡I DEt ZOIA,
"USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR tA INSUFIEIENEIA EARDÍAEA Y tA ARRITMIA EN
PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO' = = =. = = = = = - = =

Que, en virtud a las eonsideraeiones realizadas, hallióndose eonstatado la falta de interés por parte del
interesado en mantener en vigeneia su st¡lieitud, habiendo transcurrido eR exeeso el plazo legal previsto,
eorresponele declarar la cadtrcidael en la solieitrlr'd-Ne 162?4lZ0lZ..=== ===-==

PORTANTO,
LA DIRECTOM GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RE S UE LVE

Art.le ORDENAR la cadtreiclad en la solieitr.rd dc Patentr. de lnvencién Ns 1623412Ol2de Feel'ra09
tie abTil del 2OI2 -USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENoSINA PAITA TRTATAR LA
INSUFICIENCTA CARDIACA Y LA ARRITMLA EN PACIENTE§ POSINFARTO DE

lrnela Cnstaldo

ra General Interina
Gcneral de ProPiedad lndurlriai

Nacional de ProPiedad Inltlectut'

Art.2e NoTIrIQUESE y cunrplirlo ARCHIVAR



OIRECCIÓN NACIONAL DE

q}t§3i'¿88+ü;' w$iftds8;r rffiüff'
PARAGUAY

nurotr.iooN0 I 8 I
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN Et EXPEDIENTE DE SOUEITUD DE REGISTRO DB tA PATENTE
"coMPoslcloNEs v tr¿Erooos PAna Et TnaTAMTE|.Iro oal eñeER tmuzaNpó lNnrelpon pux e
INHIBIDoR DE LA vle ulprc INcLtJyENDo INHIBIDoRES DE MEK RAF , ExpEDIENTE Na azsga+lzoiz óg neeHA
14 DE SEMEMBRE DEL 2012, SOLICTTADA PORSANOFI.............."

Asuneién,tJ ABR 2üt0

VISTO: El int'srme de la Aetuarfa de feeha 17 de abril del2026..=..

E ONSIDERAND O

Qtre, el informe de la AetuarÍa de feeha 17 de abril elel 2026 en su parte pertinente, reza : "(,,.)Tamtrién se
obserua que ha vencido el plazo para el paga de las anualidades Núme'ras 5 a l5 er¡nfarme la estableee et .Art,3A ele la
Ley Ne l$0/00 "DE PATENTES DE INVENC'/ONE'S". por la ú7ue ,§e reeamienda deelarar la eadueida<l de plena
derechoyposteriorarchivanjentoc!esolic,jtutl,('''),1===-'=""=.======="--".....

Que, el ArtÍculo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIéN" estableeel " De las tasas anuales, paru

ntantener en vigencia una patente ct una seiieittul de patente en trám¡te deberán pagarse lasas anuales, Lospagos se
harán antes de comenzar el perfodo anual carrcspandiente. La fbcha cie vencimiento para elpaga de eacla tasa anual
será el aniversarict de la fecha de presentación ¡le la sr»lieftud rte patente. La primera tasa anual se pagará antes ele
comenzar el tercer año. cantado desde la tbe'ha de presenla e'ión de la salicitud de patente, Padrán pagarse varias
lasas anuales por anticipado, La tasa anual poelrá pagarse,Tentro de un plaza de graeia de seis rnese§, e:ontados desde
el eomienzo del perfoda anual eorrespondiente, abananda también eonjuntamente el reearga estableeido, Durante
elplazodegraeialapatentealasa]ieituddepatentemantendñsuplenavigeneia'@
tasas anuales confu
Datente.

De aeuerdo al informe de la aetuaria y, verifie:ande¡ las cr:nstaneias de autos eomo asÍ también el Sistema
Irrformátieei de la Direeeién General de Propierdad Industrial, se ha eonstatado que efeetivamente, en la sslieitud Ne
4359412012 DE 14 DE SEMEMBRE DEt 2012, "EOMPO§IEIONES Y MÉTODOS PARA Et TRATAMIETüO DEt
CA}.¡CER UTILIZANDO INHIBIDoR P13K E INHIBIDoR DE LA ün u¡px. INcIIJYENDo INHIBIDoRES DE MEK
MF', no se registra pago de las anualidades Nq 5 a l5 estando veneielos los plazos, tanto r¡rdinario eomo el de graera,
previstos en el Artículo eitado preeedenternente, ln eual pone de rnaniflesto la falta de interés del scllieitante en
tnantener con vigencia su solieitud y la inexorable. eadueidad tJe la solicitud por el transe urso del tienr¡;o,.

Que, en ese sentido, habiendo tratrscurrido el plazo ¡lrevisto en la legislaeitln vigente, eorresponde dee larar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el are hivamiento de la solicitud Ns 43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEt
2012, 'COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL EANCER UTIUZANDO INHIBIDOR P13K E
INHIBIDOR DE LA VfA MAPK, INCLTMNDO INHIBIDORES DE MEK MF'=.

Que, en virtud a las consideracinners rcalizadas, hatrióndose constatado la falta de interés ¡lor parte dcll
interesado en trtantener en vigencia su solicitud, habierrdo transcurrido en exetnso el plazo legal pr"evisto,
corresponde cleclarar la cadrreidad en la solieitue'l Ne 43594/2012,-.== .-==

PORTANTO.

LA DIRECTORA GENERAT II.ITERINADE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT
RESUELVE

Art. le ORDENAR la eadueidad en la sr¡lieitud de Patente de lnveneiónNs 4359412012 de feeha 14

de septierntrre del 2012 'eOMPosleloNES Y METoDOS PARA EL TMTAMIENTO DEL
CANCNN UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDoR DE LA vfa ¡'¡aprc,INetuTENDo

Pamela Cristaldo

', 
';"i[;t^ 

Ge neral Intctina

. ii ,1i,,,ñrr C.n,t,r dt Propiedrd lnduitrial

,',;it,,,irrf::r,irt,ldt Propiedrdlnrelecruai

Art.2e NOTIFIQUESE y eunr pl ido ARCHIVAR

INHIBIDORES DE MEK RAF"
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POR LA CUAL SE DECLAM LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOUCITUD DE REGISTRO DE tA PATENTE.ANTICUERPO A}ITI. aBTCR,, EXPEDIENTE N9 42759/2012 DE FECHA 1I DE SEPIIEMBRE DEt 2012. SoUCITADA
POR GENZYME CORPORATION......---...

esunción.23lBil ,2Cl¡

MSTO: El informe de la Actuaría de fue ha l8 de abril derl 2O26,""".

CONSIDERANDO

Que, el i¡rforme de la AetuarÍa de feeha l8 de abril del 2026 en su parte peftinente, reza:"(,,,)También se
observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades N¿lneras I a l5 eanfarme la estableee el Art,30 de la
Ley No 1630/0CI .DE PATENTES DE INVENCIONE9l par lo que se rceamienda deelar'ar la eaclucidad ele pleno
dereeho y ¡tosterit»'are hivamiento cle soltc,ind.(...f======= ---

Que, el Artfeulo 30 de la tey 1630/00.DE PATEN'IES DE INVENC¡ÓN"estableee: * Delastasasanuales.para
mantener en vigeneia una patente o una salieituel de patente en trámite deberán pagarse fasas anuales, Las pagos se
harán antes de eomenzar el perfodo anual eorrespondiente. La tbcha de vencimtento para el paga de cada tasa anual
será el aniversario de la fee ha de presentación de la salicitud ele patente, La primera rasa ainual se pagatá antes de
eamenzar el tercer año, eontado desc/e la feeha de presentaeieln de la solicitud de patente, Padrán pagarse varias
lasas antrales por antieipado. La tasa arutal podrá pagarse dentra de rn plaea de gracia de seis rnoses, cantadas desde
el eamienzo del perÍodo anual cr»rrespondient'e, abonanda también canjuntamente el reaargr» establecido, Durante
elplazodegracialapatenteolasalic'ituddepatentemantendrásup/enavigeneia.@!as
tasas anuales confonne al presente Artfcula praducirá:h cadtgldgll le laJ¡atente o:glp:La_sol¡e¡&!Sl=&
patente.

De acuerde¡ al informe de la aetuaria ¡,, ve"riñeando las eonstaneias de autos eomo asf tarnbién el Siste¡ma
lnformático de la Direceión General de Propiedad Industrial. se ha eonstatado que efeetivamente, en la solieitud Ne
4275912012 DE It DE SEffiEMBRE DEL 2012,'ANTICUERPOANTI- aBTeR", no se registre pago de las anualidades No
I a 15 estando veneidos los plazos, tanto ordinario et¡mo el de graeia, previstos en el Artfeulo eitadt¡
preeedentemente, lo eual pone de manifiesto la fhlta de interés del solieitante en mantener eon vigeneia su solieitud
y la inexorable eadueidad de la solieituel por el transeursñ del tiernpo,=

Que, en ese sentido, habiendo transerurrido el plazo previsto en la legislación vigente, eorresponde elee larar la
eadueidad de pleno dereeho y ordenar el archivamieRto de la solieitud Ns 427t9/2012 DE ll DE SEPflEMBRE DEt
2012,'ANTICUERPO ANTI- aBTCR"== ----

Qrre. en virturl a las consideraeiones realizadas, hat¡iéndose constatado la falta de interés por parte del
interesado en nraRtener en vige.ncia su solicitud, hahiendo transeurrido en exeeso el plazo legal previsto,
eorresponde declarar la cadtrcidad err la solicitud Nq 4275q/2012,---- ==---

PORTANTO.
LA DIRECTORA GENERALINTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAT

RE S UELVB

Art.le ORDENAR la cadue irlad en la solieitrrd de Patente de Inveneién Ns 42?§912012 de feeha ll
de septiembre elel 2012 "ANTICUERPO ANTI- aBTeR", solieitada por GENZYME

Art.2e NOTIFIQUESE y cr r m pl i d o ARCHIVAR . = = =. .. = = = - - = = = = = - = = ;

Claudia Pamela Cristaldo
tora General Interina

Dircfción 6enenl de Propiedad Indurrrial

L)irtCción Nacionel de Propiedad Inrelectual



DIRECCIóN NACIONAL DE

wis8i'iB8fllo, ('#FRHü'H,};I lffiH,:Xf'
PARAGUAY

Resorución_o 1 g o
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE tA PATENTE
"slsrEMAS v tr¿Erooos PARA FORMAR Y MANTENER uN AUro RENDIMIENTo FRc'. ExpEDIENTE Ne 53724/zol2
DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOTIEMADA POR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNTA

MSTO: [,]l int't¡rme ele la ActrrarÍa de f'echa ltt de ahrilriel2OZl,,."

CONSIDERANDO

Qtre, el infr:rme de la Aetuaria de feeha ta de ahril del 2026 en su parte peftinente, reza 1,,(,,.)Ianthién se
observa que ha vencido el plaza para el pago de las anualidades Ntimeras 13 a 14 eonfanne lo estableee el Aft, ?A de
la Ley Ne l$a/00 "DE PATENTES DE INVEN(CIONES", par lo q¿re se reeetmienda deelarar la eaelueidad de plena
derecho 1, posterior archivamiento de sc¡lc-ltud.(..r1--...-"---

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 .DE PAT'ENTES DE INVENCIÓN" estableee: " De las tasas anuales, para
ntantener en vigencia una patente o urta solicitud de patente en trámite deberán pagarse fa.sas anr nles. Las pagas se
harán antes de comenzar el peúodct attual catespandiente. l,a fecha de veneimiento para el pago de eada tasa- a¡tual
será el aniversario de la técha depresetttaci¡in de la salicituci r?e¡rafente. Laprimera tasaanualse pagaráantesde
comenzar el tereer año, contado desde la t'echa de presenfa eión de. la solieitud dc, patente. Padrán pagarse ra¿as
fasas an¿¿ales por anticipado. La tasa anual poclrá pagarce dentrrt de tm plaza de gracia de sets meses, eaniaelas «lesrle
el eomienzo del perfodo anual cctrrespem«liente, abananda tanbién conjuntamente el rceargo estableddo, Durante
el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. t.a fbba de paga de

De actterdr¡ al informe de la actuaria y, verificando las et¡nstancias ele autos etomo asf tanlbién el Srstema
Informátieo dc' la Direeeión General de Propiedad lndustrial, se ha constatado que efeetivamente, en la solieitud Ns
53724IZOLZ DE 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, 'SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN AITO
RENDIMIENTO FRC', no se registra pago rle las anualidades N!r l3 a l4 estantlo veneidos los ¡:laxes, tanto ordirra¡g
cotnn el de gracia, ¡rrevistos en el ArtÍcuk: citado precedentenrente, lr¡ cual pt:ne de manifresto la fblta eie rnterés clel
solicitante en mantener eon vigencia su solicitud y la inexr¡rable cadueidad ele la seilieitud por el transeurs<¡ dt¡l
tienrpo.------

Que, en ese sentido, habiendo transcurridt¡ el plazo previsto en la legislación vigente. er:rresponde deelarar la
caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiernto de la soliciturd Ns 53724/2OtZ DE 14 DE NOVIEMBRE DEL
2012, "SISTEMAS Y METODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN Atf,O RENDIMIENTO FRC",.--."

Que, en virttrd a las consideraci¡:nes realizadas, hahiéndose c:onstatadr¡ la falta ele interés por pafte clel
interesado en mantener en vigencia su solicitud, hahiendo trarrsr:urrido en exceso el plazo legal previsto,
corresponde declarar la caducidacl en la solicitud Np 53724/2012..------"--.

Art.le

PORTANTO,
LA DIRECTORAGENERAL INTERINA DE LA PROPJEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ORDENAR la eatlueidad en la solicitud de Patente de Invenerién Nt¡ 53?24l2OlZde f:eeha 14

dC NOViCMhTE' dCI 2OI2 "SISTEMAS Y METODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN AITO
RENDIMIENTO FRe", solieitada por THE REGENTS oF THE uNntrRSITy oF
CALIFORNTA

Cristaldo

eciota General lnterina
ión Gtnerll de Propitd¡d Industriai.

At.2s NOTIFIQUESEy eumplidoARCHIVAR ,.-""--!

ión Nacionll dt Prr'pitded Inteltcturl

Astttrlitir t,


