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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N°
25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. —----

A

Asuncién, ] 7 AST 0%

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolucion N° 2017 de fecha 29 de noviembre de
2024, dictada por la Direccion de Marcas, y; ===r==serssmres s smea e e e s e

RESULTA:

Que, en fecha 27 de enero de 2025 se presenta MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelacién en contra de la Resolucion
N® 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024, dictada por la Direccidn de Marcas, --------=-====rsesmemmmsmrmmeaana

Que, en fecha 04 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacién
inte rpuest(l ........................................................................................................................

Que, en fecha 11 de julio de 2025, MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA bajo patrocinio de
Agente de Propiedad Industrial expreso agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion
de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2025, -----------r=mmrseremmmme e

CONSIDERANDO:

Que, la Resalucion recurrida considera (. )Que la solicitud de registro de la marca FBSCS Festival
del Batiburrillo, Siniki y Chorizo Sanjuanino ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41.
Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la
misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir
marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibicion: Art. 2 Inc, k) ... los que consisten o
contengan una indicacién geogrifica, conforme se define en la presente Ley, La denominacién carece de
distintividad con relacion a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado”

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresion de agravios, entre otros argumentos: “(...)Que
la solicitud de mi principal se encuentra limitada a cubrir servicios tales comao: Servicios de la clase 41, tales
como servicios culturales, educativos y recreativos de galeria de arte; reserva de localidades para
espectdculos; organizacion y direccién de talleres de formacion; organizacién y direccion de fiestas y
festivales artisticos ../.. Se trata de una marca de servicios vinculada a la organizacién de eventos culturales
¥ gastronémicos, con asiento en la ciudad de San fuan Bautista - Departamento de Misiones, y cuyo
acranimos (FBSCJ) representa una identidad distintiva propia, utilizada en promocidn y difusién desde
hace tiempo .../.. No se estd solicitando el uso exclusivo de “Sanjuanino”, sino la expresion completa como
signo distintivo ../.. La marca no hace referencia directa o indirecta a ninguna institucion publica. No se
reproduce ningun escudo, emblema o nombre oficial protegido por ley. El objeto de la solicitud
corresponde a una clase de Niza completamente diferente a la actividad administrativa estatal, y no existe
colision de derechos ni riesgo de confusion juridica o comercial(...)" -----====-mmm s
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO®, CLASE 41, EXPEDIENTE N°
25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. —---nss-rsssssssmsmmssemensasseseass

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién marcania, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos
como el derecho a CONSHLUIT UNa MAICA. «-+======rssasrsnsnssnssnansensmananmnsesasmassamasee s ee s e s ses s sn e e s

Que, el rechazo de la Direccion de Marcas se fundamenta en lo preceptuado en el Articulo 2, inciso k
de la Ley 1294/98, que preceptiia: "Art. 2 No podrén registrarse como marcas: [..] k} los que consistan o
contengan una indicacién geogrifica, conforme se define en la presente ley”. —---=-s-meermmcmmcmcimnccccann.

Que, al realizar el cotejo de la solicitud de registro de la marca “FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO,
SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO" se verifica que en su denominacién se incluye *“CHORIZO SANJUANINO®,
Corresponde sefialar que mediante la Resolucion N° 001/2022 de la Direccién de Indicaciones Geograficas
y Denominaciones de Origen dependiente de la Direccién General de Propiedad Industrial de la DINAPI, se
aprob6 la solicitud preliminar del RECONOCIMIENTO de la INDICACION GEOGRAFICA CHORIZO
SANJUANINO para distinguir los chorizos con o sin picantes hechos de manera artesanal e industrial en la
ciudad de San Juan Bautista del Departamento de Misiones, Republica del Paraguay. —----+-==sermaremeeanee-

Al contrastar la denominacion pedida en estos autos con la indicacion geografica reconocida por el
acto administrativo mencionado ut supra se verifica que existen similitudes en los planos visual y fonético:

FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO (marca solicitada)
CHORIZO SANJUANINO (indicacion geografica reconocida)

Que, esta similitud denominativa trae aparejado que la pronunciacion de las mismas también lo sea,
en ese sentido, también existe similitud fonética, —---s--eeemmrenm e e

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominacion solicitada “FBSCS Festival del
Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanine®, resulta indudablemente similar a la indicacién geografica
reconocida. De la contrastacion de las mismas en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortogrificas
se genera una similitud fonética, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas podria causar
confusidn en el publico consumidor,--==--==w===ssrmmr e e e

Que, en cuanto al aspecto conceptual, la denominacién marcaria solicitada al contener en su
denominacién la indicacion geogrifica reconocida podria inducir a error o confusion en el piblico
pertinente referente al origen empresarial (de productores o de asociacion de productores) de los servicios
solicitados en la presente solicitud. —---—mmserem o

Que, la Ley N°® 4923/2013 de Indicaciones geograficas y Denominaciones de origen define a la primera
como “El nombre de un pais, region, departamente, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que
sirve para designar un producto originario de alguna de estos, cuando determinada cualidad, reputacién, u
otra caracteristica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geogréfico”. En el Articulo 27
de la mencionada Ley expresa: “Queda prohibido el uso de la indicacién geogrifica y/o denominacion de
origen: a) Para productos que no provengan de las dreas geogrificas determinadas en su correspondiente
registro, y que sean del mismo género. b) Como designacién comercial de productos similares—a
registrados como indicacién geogrifica o denominacién de origen. ¢) Cuando implique un:
falsa o falaz, ardid o enganio, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas e§
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMERE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, E]{PED[ENTE N®
25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. -

productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores
sobre el verdadero origen o cualidades del producto. " —— oo

Que, asimismo, la Ley N°® 1294/98 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones
para la constitucion de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicacién geogrifica
(inciso k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusion antojadiza del legislador y menos
alin, un extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o
e R —

Que, en ese sentido, las indicaciones geograficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57,
constituyen signos que identifican un producto como originario de un pais, region, localidad u otro lugar,
cuando determinada caracteristica del producto o su reputacién fuese atribuible fundamentalmente a ese
origen geografico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: “Sélo los productores, fabricantes o
artesanos que desemperian su actividad en el lugar designado por la indicacién geogréfica podrin usar en
el comercio esa indicacién respecto al producto que ella identifica..”. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo
legal, en su parte final expresa que la accién para impedir la utilizacién de la indicacién geogréfica abarca
cualquier otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal. - rrrr i

Que, a este respecto de competencia desleal, segiin el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo
acto contrario a la buena practica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos
considerados de competencia desleal constituye la utilizacién directa o indirecta, o la imitacién de una
indicacion geogrifica (Art. 81, INCISO d). «=mmemmmmmm s e e e

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales
sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Direccion comparte el
criterio sostenido por el A-quo, atendiendo al caracter tuitivo de la materia que nos ocupa, no podemos
estar ajenos a la proteccion del pablico consumidor que podra ser inducido a error acerca de la
procedencia del producto o servicio ofertado en el mercado.-------=--- e rrem

Que, conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al principio de especialidad,
cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de aquellos signos que
consistan o contengan una indicacién geografica. A este respecto, se expresa que la indicacion geografica
“CHORIZO SANJUANINO", como ya se ha mencionado, se encuentra reconocida preliminarmente por
Resolucidn de la Direccion de Indicaciones Geogrificas y Denominaciones de Origen de la DINAPL, ----------

Que, al respecto, no es unicamente el CHORIZO SANJUANINO, en forma aislada lo que se protege,
sino el caricter que ha adquirido el nombre mismo, como Indicacion Geografica reconocida
preliminarmente. ——ssscrrererrrrmer e e e e e s e e et s e

Que, las indicaciones geograficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como
signos marcarios porque las mismas constituyen una categoria que adquieren proteccion especial dentro
de la propiedad industrial, reservadas dnicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto
como originario de una region. En consecuencia, facilmente se advierte que se consagra la prohibicion de
su registro de modo a no enganar al pablico consumidor. --—----—-—------ e

Que, por consiguiente, al incluir los términos CHORIZO SANJUANING a la denominacion solicitada,
se podria presumir que la pretension del solicitante no es mas que producir mnfusn‘}n en el pubhca
cunsu:nldur y de obtener asi, un aprovechamiento indebido en base a una
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N*
25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. —---=--==s=ssmmsnsmmmmemmenannaanas

Que, conviene traer a colacion lo sefialado en el Material: “Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPI N° 259/2025: “Una indicacién geogréfica protegida en el pals
también podria sustentar una objecién de oficio planteada por la Oficina con base en los apartados a) y k)
del articulo 2 de la LDM. Esas disposiciones prohiben registrar marcas que induzcan a engafio o confusién,
con respecto a la procedencia geogrifica de los productos o que contengan una indicacién geogrifica
protegida. A este respecto, es pertinente que el Acuerdo sobre los ADPIC establece expresamente fa
obligacién de denegar el registro de una marca que incluya una indicacién geogrdfica si ello indujera a

servicios, habria lugar a plantear una ﬂf:lj&:l'{jﬂ cuando los servicios cubiertos por la marca posterior se
refieran especificamente al producto designado con la indicacion geogrifica. Por ejemplo, tal seria el caso
de servicios de venta minorista o mayorista, importacion o exportacion, de suministro de bebidas o
alimentos, o la produccién por cuenta de un tercero del producto designado con la indicacion geogréfica™

En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: |a marca solicitada contiene en su
denominacién la indicacién geografica reconogida; la solicitud pretende amparar servicios de la clase 41:

“servicios culturales, educativos y recreativos de galerias de arte; reserva de localidades para especticulos;
organizacion y direccion de talleres de formacion; organizacion y direccion de de fiestas y festivales
artisticos™; tales servicios pueden relacionarse como organizados o impartidos por los titulares de la IG

s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulos 2 inciso,
k, 57, 58, 60, 80, 81 inc. d) de la Ley N°® 1294/98 de Marcas, Articulos 22, 22.2 y 3 del Anexo 1C que establece el
ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N® 444/1994, esta Direccion considera que se han acreditado suficientes
argumentos para proceder a la confirmacién de la resolucion apelada. ---===«--esssmmeemmm e

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024 dictada p::-r la

Direccion de Marcas, - i e s i et S S S e Bl e o i g i

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “FBSCS Festival del
Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino”, clase 41, Acta N® 25500/2023, solicitada a
nombre de MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA.------«---==s=xzzzsrrreasraarnnnannns

Art. 32

! Direccitn '\-ulmal de Propiedad Intelecrual. (2025) Diredinien e of Focamen de Marcas en Pesagiay

(SR8 bad vgchinges gore pv ) prtal /v b peengdad e setrial S marcas C diveciooes
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “LOGIA IGUALDAD N®133", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 708127

Asuncidn,

VISTO: El estado actual de eS108 QUEOS Y, ~---onrrrmmorrroc ottt

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién General de
Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 09 de
marzo de 2026., dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para quc presenten las copias de
los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.------c-rereommromi e

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso ¢l manifiesto por 5 dias a fin de que las
partes impugnen o no los documentos presentados.---«----srscecrsrerrcrssmrrmmmrmcosrerrsoreroscsnnscssscnnsssrsnas

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aphcarﬂ en fm'ma subsidiaria las dlspﬂsmmncs dJLJ
Codigo Procesal Civil y Penal. ----emmeoommmece aae

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Codigo Procesal Civil establece
el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobada la pérdida de un
expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo
plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y ) ¢l }tm{padrd dispm:r sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas
QUE CONSIEEre RECESATIES. -~ ~rreeme oo casensnnea crrbocntrrin e s

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca “LOGIA
IGUALDAD N°® 133, Expediente N° 70127, solicitada a nombre de Gran Oriente Del Paraguay, y dar
continuidad a so tramitacion, ---

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las djgpnslcmncg legales
citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina): -- cmsnnn s e

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca LOGIA IGUALDAD
N® 133, Expediente N" 70127, solicitada a nombre de Gran Oriente Del Paraguay --------c-vcoeecoeracas

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

3) NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NUTRI

TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* uzswzml SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ
MMM&MRRIGS - S . P ——

Asunclﬂn. 27 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional RAQUEL BEATRIZ
MAIDANA BARRIOS, contra la Resoluciton N 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022, dictada por la Direccion

dE Marcaﬁl y: ---------------- sessssssmssssEssEREE EEREE NSRS RIS S e e R R R

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de RAQUEL BEATRIZ
MAIDANA BARRIOS e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidn N2 2111 de fecha 15 de
diciembre de 2022, dictada por la Direccion de Marcag, -«-ss-ssssrsssersssmsmsnssssmansmassmsssssnsssssssses

Que, en fecha 22 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
'Ent'ﬂl"pUESl'D.""""'""“-H"“'""""'""'-"""-"""""""-"""""'"'"""'"""“""""'""""""--='"'-'-'-'=

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de RAQUEL BEATRIZ MAIDANA
BARRIOS expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resn]\:er en recha 17 de ncnlbre de 20023, srermrnnnrrsnnrenssarsssranstsssrssarrrs s st R TR T AR T T R Ry

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc, e ). los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacidn del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, La
denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacion a los servicios que desea
pmre-ger' En consecuencia no ha fugara lo solicitado (i) e emersrmasnsnssnssssa s st s a AT s A

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...) En ese sentido, debemos resaltar
gue la marca solicitada no puede ser considerada descriptiva, la denominacion constituye una marca de
fantasia, mi creacion y por tanto, afirmo que la denominacion solicitada cumple con los requisitos legales
de originalidad y especialidad exigidos por la ley de marcas../..Que, coexisten pacificamente marcas con las
mismas caracteristicas con las que cuenta mi solicitud, por lo gque negar el registro de mi marca resultarta
una limitacion a mi derecho, a continuacién, adjunte lista de marcas concedidas, a nombre de distintos
titulares (.. )" «===+=+= Sk

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuestu_ ------------------------------------------------------------------------- e L R R LR R R R R L ]
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N¢ 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NUTRI
TOTAL Y ETIQUETA®, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR R&QUEL BEATRIZ
MAIDANA BARRIOS, =---==x=ssssecssase S NN — -
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el

cerecho & CONSUEULE LNA MENCA, oot snss ettt s s

Que, @ los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “NUTRI TOTAL Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a caracterfsticas
propias de los SEEVICIOS que se desea amparir, ---=«=- s e s s s

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la glase 3§
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripcion: . .SERVICIOS DE IMPORTACION,
EXPORTACION, COMERCIALIZACION, VENTA Y PUBLICIDAD DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES,
VITAMINICOS, DEPORTIVOS, COLOIDALES, VIGORIZANTES, ALIMENTICIOS, PROTEINAS, MINERALES,
ENERGIZANTES NATURALES, PRODUCTOS ORGANICOS COMO ACEITES, TES, STEVIA, COSMETICOS
COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 35 (TREINTA Y CINCO)." En ese sentido, la
denominacion solicitada *NUTRI TOTAL Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por dos vocablos, los
cuales considerados individualmente podrian ser presentar cierto caracter descriptivo o incluso genérico.
No obstante, la combinacion de ambos términos da lugar a una expresion que, apreciada en su conjunto no
constituye la designacion necesaria, usual o ni directamente descriptiva de los servicios que el solicitante
prt.‘tcndt‘ T 4 T TR

Que, dicha conjuncién configura un signo distintivo que trasciende el significado individual de sus
componentes, generando una expresion de fantasia con aptitud suficiente para identificar un origen
empresarial determinado. En consecuencia, la marca proyecta una denominacién novedosa y original,
dotada de la distintividad requerida para su registro,-««sseesm e

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue .) No obstante, si debido al caricter inusual de la combinacion de palabras en relacién con los
productos o servicios, el signo creara una impresion suficientemente alejada de la que resulta de la simple
adicion de los significados de los elementos, esa combinacion se considerard distintiva ../.. una
combinacion de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresidn lo
alejacta del signiticado descriptivo de las Irm.ahmu de base podria ser distintiva y funcionar como marca.

r } BEEZEiGEEEAENEn RN R NN LLAL AL LR PR R RS T 0 O

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley, Al respecto, lo que
dicho Inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bésica, o las
caracteristicas principales de su producto o servicio, obligindolo a recurrir a circunloquios para lograr
aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza
bisica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Nt 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI
TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ
MAIDANA BARRIOS, -====-=-- meemmammessmssssssssenas R ——————————
Que, solicitante no reivindica derechos exclusivos sobre los elementos *NUTRI" y “TOTAL", sino sobre

el conjunto; en ese sentido, seguin la busqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, también
se encuentran registradas las siguientes marcas: MIX NUTRI, clase 35, Registro N* 559131 a nombre de DR
INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAGAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA; AL TU NUTRI, clase 35,
Registro N° 520737 a nombre de ALICIA VIVIANA BENITEZ DESVARS; NUTRI WAY - EVOLUTION OF FOOD
(SLOGAN), clase 35, Registro N* 473521 a nombre de MARIANO RAIMUNDO EMILIO LLANO DIAZ DE
VIVAR; NUTRI-MIX-PLUSPAR, clase 15, Registro N* 434791 a nombre de VICTOR MANUEL GENNARO
HERRERA: D TOTAL, clase 35, Registro N 610484 a nombre de GERARDO ALEJANDRO FERNANDEZ:
BIO-TOTAL NP+, clase 35, Registro N° 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.; BIO-TOTAL NP+,
clase 35, Registro N® 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.; LAZZIO TOTAL, clase 35, Registro N*
477462 a nombre de BLANCA ROSA BOGADO; extremo que demuestra que los vocablos son de uso comiin
en la misma clase del nomenclador INternacinnal,««««-- - ssssseeersssmmssemmessresssssns e A S

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr, Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE
MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "La cireunstancia de que varios registros
marcarios incluyan la misma particula en comun, determina que ella caracteriza el referido elemento como
débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo
incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con enterio bendvolo, pues de lo contrario se estaria
otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed, Civ, y Com., Sala 11,
18/06/91, ﬁ;‘zj"' Marju“" ------------------- UL A R

Que, ahondando atin mas en el andlisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisorfa tenue entre los signos evocativos registrables v los descriptivos que no o son, Los signos
evocativos dan una idea de cuidl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, v esto es ldgico puesto que, de fo
contrario, la marca serfa enganosa, El signo descriptivo también designa estas mismas caracterfsticas,
funciones, destine, origen, calidad, compaonentes, etedtera, La diferencia estd en que la designacidn
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendri en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia, Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede |o mismo si se registrase una designacion descriptiva®, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto," ===-==ssseemmseaacs.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es el diseno
de la etiqueta que la acompana. En este caso, la enqueta presenta la denominacién “NUTRI TOTAL" en
tipografia cursiva de color verde y rosa. A la izquierda, se destaca una silueta femenina con los brazos
extendidos, coronada por hojas verdes, y complementada por una linea rosa irregular que sigue t%e 10,
todo ello sobre un fondo blanco. En resumen, la marca solicitada incorpora elementos de
confieren un caracter distintivo, como se detalla a continuaciin, - -ssssssss s 5 -.:-.;}
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION Ne 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “NUTRI
TOTAL Y ETIQUETA" CLASE 35, EKPED]ENTE N® 112514."2021 SDLIC]TADD POR EAQUEL BEATRIZ

marca solicitada

Jo

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

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

Art 12 REVOCAR la Resolucion N* 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022 dictada por la
U"'ucciﬁh dL‘I. MHI‘L':IE. ...............................................................................

Art, 28 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *NUTRI
TOTAL Y ETIQUETA", clase 5, N* 112524!1&21 solicitada a nombre de RAQUEL
BEATRIZ MAIDANA BARRIOS

Art, 30 NOTIFIQUESE. -+-+++-+==ssssssssnanmnannnns




DIRECCION NACIOMAL BF

&% PROPIEDAD % GOBIERNO i | PARAGLIAI
INTELECTUAL PARAGUAY ' REKUAI

Resolucion r0_2__2 4

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N* 3514 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N® 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A +s-ssrsnssssasesassssassassusanssaassnanses

Asuncian, ?EI J!HBR EDEE

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROTEC S.A contra la Resolucion N° 735 de fecha 02 de 1T1d}"l'l de 2024, dictada pnr la
Direccion de Marcas, P R R trssimEEELsEsIREsTaTn.

RESULTA:

Que. en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de AGROTEC S.A
e interpone recurso de apelacion contra la Resolueidn N* 735 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la
Dlrec¢|ﬁn de MHI"L‘H.H. S RS I YT TR T N T AN AR AR SRR R e

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolucion N® 3514 la Direccion de Marcas resuelve
confirmar en todas sus partes la Resolucion N* 735 de fecha 02 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de
rugistrn SﬂHfitﬂflﬂ pnrﬁGRUTEC s.ﬁ* R R R R R N NN T LW N TN N N W AR R NN NN TN NN AT e e s

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la pmwduncia que concedid el recurso de
aPelac]un In{ETPLLEEtDI L L LT L T T T

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de AGROTEC S.A L‘Kpl‘l'ﬁn
agravios: y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025, --cceeeeeeenee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que, habiéndose realizade la bilsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2025-2316011
Denominacion Mujer en Accién Sul América Clase 35 Registro S80159 Titular SUL AMERICA SA.CLE. (PY),
Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podran tener coexistencia
pacifica. en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores .- por lo que de
conformidad al articulo 6¢ de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar i lo solicffado e,

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(..) Que, la expresion “MUJER EN
ACCION" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMERICA SA.CLE. NO PUEDE SER
APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURIDICA NI FISICA EN PARTICULAR, tal como errdneamente
afirma la Directora de Marcas.../..Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominacion la
palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con
varios anos de travectoria. Ademas. fa marca prﬂrt"nd:'da por mi mandante cuenta con un elemento
figurativo que le ariade mayor distintividad con respecto a la marca registrada ../.. Que otro aspecto 4
destacar es que el titular del registro marcario SUL AMERICA S.A.CLE. no haya procedido a oponerse a la
presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento ticito a la viabilidad del mismo, lo
cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacitica de los signos en
cuestion no estard en peligro en pingin momento” extremo que no pu:.'dr.' ser pasado por alto por fa sefiora
Directora General de la Propiedad Industrial {..)" ======s=s=smmsmeomsenniiicnnsninanananan -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la prnr_rdr
!nterpueq tn .............................................................................. ? ._ f
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N* 3514 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ++++ssssssssssrssnmsssensazassesssrassacass

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son sIgnos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho A CONBHEUIN LNE MEBECH, -=--===nrrsrtnssnnniansnssnaioenmassas srressssesstensssnsumienssnsns e ins s fies s v

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “Mujer en Accién
Sul América y Etiqueta® y la solicitud de registro de la marca “Mujer En Accién Agrotec (eslogan) y
Etiqueta”, se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresion “Mujer en
Accian®, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del
cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos
que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortogréficas entre ambas
denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética, En consecuencia, la impresion auditiva
producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podifa inducir a confusion en el pablico consumidor
respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen, En el siguiente cotejo se puede corroborar
la similitud grafica y fonética existente entre las marcas mencionadag:« -«

"Mujer En Accion Agrotec (eslogan)®  (marca solicitante), y
*Mujer en Accidn Sul Amdérica® (marca base de rechazo)

Que, desechando el analisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo *Mujer en Accién Sul América” posee el registro N* 580159 en la clase
35 con la cobertura de los siguientes gervicios: ".Servicios de comunicaciones corporativas; publicidad
exterion; marketing selectivo; consultoria sobre estrategias de comunicacion [publicidad); registro de datos
Ve comunicaciones escritas: suministro de informacién comercial por sitios web; marketing: redaccicn de
textos publicitarios; publicidad en linea por una red informitica; sondeos de opinion: organizacién de
exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de publicidad: relaciones pablicas:
estudios de mercado: reproduccion de documentos; distribucion de material publicitario [folletos,
praspectos, impresos, muestras/..”. Por su parte, la marca en tramite de registro *“Mujer En Accién Agrotec
(eslogan)" pretende obtener la cobertura para los siguientes gerviciog de la glage 35 “.Servicios de
publicidad, de marketing y de promocion, incluyendo: demostracion de productos; distribucion de
muestras ¥ distribucion de material publicitario; fijacién de carteles publicitarios; el desarrollo de
conceptos publicitartos, la redaccion y publicacion de textos publicitarios; publicidad a través de diversos
medios de comunicacion.,.”, La comparacion evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales
cubren servicios muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo dmbito de actividad. Ademis de las
semejanzas en su forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma Clase 35,
compitiendo asi en el mismo mercado, En este contexto, dicha similitud podria inducir a confusion en el
consumidor, generando un riesgo para lu distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se
perciba erroneamente la existencia de una relacion entre ambas Marcas, --------=s===sseessrsesssmsssnmmsanes

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir g
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sinteti; ue dgsen tengrse e
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas,

Direceids HEMETT.Co Bt
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N*® 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N* 3514 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 35, EXPEDIENTE N* 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A =sssssessssssansasannssasnannsasnsnnsnnasnns

similitud general entre dos marcas no depende de los efementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semefante disposicion de esos elementos”, Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, "la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencion de producir
confusiones y de aprovecharse de Ly reputacion de una marca existente v i inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son meonfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitacion de Ia primera”, - -=--ssrsrmrrememirsrss s

Que, ésta Direccion estima que, ademas del Art. 62 de la Ley N° 1294/98 menclonado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacidn con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario o
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comiin, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
G AU TR i i i s i A T b e o i i e A e A e e NS A b e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos gue recurre @ afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferencladores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjuntn
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simulténea, vemaos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna. En
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca *Mujer En
Accién Agrotec (eslogan) y Etiqueta” no podri coexistir con la marca antecedente *Mujer en Accidn Sul
América y Etiqueta”, con la cual presenta mis semejanzas que diferencias, mixime considerando la
naturaleza de sus m N R N T NI AR R

Que, ahondando atn mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi. en su obra DERECHO DE MARCAS se
reflere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca estid en of
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica.
La prohibicion del inc, a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o

EETVICIDS, ™ s—ssssnssssssnansssssnsssrnson AN A A S A R LS A A AR A T R R

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho mareario, conforme a lo dispuesto en los Articulo 2% inciso )
y Articulo 62 de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia gtiva que
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una coexisten
ITLSITIAS, === ===mmmmssrms s mmm s s s e e s r S E Emn e EEE RS SRR SRS E SRS S ,:;__’-:..l..., ..........

: L'r1r|1|1rr||]:|s dhie Doctrn dle Progiedad dusteisl, Sopwerintendencis de fndusora y Cosmmercio, Colambia, 2005
P IERECHO DE MARCAS™ = Jorge Otamenah, 9° P, CARA, Abelodio Perpat, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA",

CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ~+=ssrszs-reesessasermsmssenssnsssnsasassas
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. ¢ CONFIRMAR las Resoluciones N* 745 de fecha 02 de mayo de 2024 y N* 3514 de fecha
06 de noviembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas.-- - cmenens

Art, 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *MUJER EN ACCION
AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUET&'. clase 35, pre-.hente N* 1612&!2!‘}23 solicitada
a nombre de AGROTEC S.A. - it e

Art, 30 NOTIFIQUESE. socsesesssasasassscscrssnssarmssnmaasisnsasssn Nalijaasamthincannssghssni
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N* 3515 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase
38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ---ssssszstasssnsssssasssssssnsassnsssnsrsnssannsns

Asunciin, fg ABR EEE’E

VISTO: El recurso de reconsideracion y apelacion en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROTEC S.A contra la Resolucion N* 757 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la
Direccion de Marcas, e o e i

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de AGROTEC S.A
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 757 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la
MMreceiin d{_: MArCas, =rersrrecsrssssasrmrms s s sarsm s sam s s s s s m s rrEm e m s m e s RS Aa A AASE RS AR AR RS SRS RARELERLEES

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolucion N* 3515 la Direccion de Marcas resuelve
confirmar en todas sus partes la Resolucidon N* 757 de fecha 18 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de
registrn SD'ECITHdH pnr AGRDECS*&. T i e e S SR S AR AR SR RN R

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de
apelaclﬂn lntﬂ.rpucslu T T L Tl L L L L T e e e e e ]

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de AGROTEC S.A expreso
agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025, ccoeveeaeans

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(.) Que, halwéndose realizade la biisqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente 2023-2316010
Denominacidn Mujer en Accién Sul América Clase 41 Registro 580158 Tirular SUL AMERICA SA.CLE. (PY),
Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica. en una misma clase, sin crear riesgo de contusion entre los mn.-mm-:fnm:. por lo que e
conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado” s «ssses s,

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; “(.) Que, la expresion "MUJER EN
ACCION® solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMERICA SA.CLE. NO PUEDE SER
APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURIDICA NI FISICA EN PARTICULAR, tal como errdneamente
afirma la Directora de Marcas.../..Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominacion la
palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con
varios arios de trayectoria. Ademas. la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento
figurativo que le anade mayor distintividad con respecto a la marca registrada /. Que ofro aspecto a
destacar es que el titular del registro marcario SUL AMERICA S.A.CLE. no haya procedido a oponerse a la
presente solicitud. constituye muestra acabada de su consentimiento ticito a la viabilidad del mismo, lo
cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacitica de los signos en
cuestion no estard en peligro en ningin momento” extremo que no puede ser pasado por alto por la sefiora
Directora General de la Propiedad Industrial (...)" == -====-ssrsemermmmmminnninianacee s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la proct
IRLEIPRERLD, sertaasciiiamiibisi sttt i nsoi okl ey e
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase
38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A =+=+s=sassssssmasssssassssssnsssssssrasssnmnsnannmnans

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho 3 CONSHITUI LI ITATITE, w=rssnrrrrnrssasrssnssosnssnsssnnsssnnsstns oannssssnsssssssssbos ot ommmsmmmoesamemmnmsaam.———

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “Mujer en Accién
Sul América y Etiqueta” y la solicitud de registro de la marca *Mujer En Accién Agrotec (eslogan) y
Etiqueta®, se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresion “Mujer en
Accian®, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del
cotejo mtegral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos
que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortograficas entre ambas
denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética, En consecuencia, la impresion auditiva
producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podria inducir a confusion en el publico consumidor
respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen, En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud grifica y fonética existente entre las marcas mencionadas:---=----=-=--s--seeeeeremerenns

"Mujer En Accién Agrotec (eslogan)®  (marca solicitante), y

"Mujer en Accién Sul Ameérica” {marca base de rechazo)

Que, esta Direceion estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art, 2¢ de la
Ley N* 1294/98, ¢l cual expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusién
o de asociacién con esa marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para
el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y
que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacién a la marca
registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen comin, resulta inviable la
coexislencia pH{'Eﬁi"d BN JRE TIEBITIAR, sorrrrerrvasnnnnsnnnnsnn s sminsonss s messns b s nsasotas o s s b b o ot e

Que, desde el punto de vista grifico, la solicitud en cuestion se configura como un signo mixto,
compuesta por su denominacion y etiqueta. Sin embargo, dicha configuracion no resulta suficiente para
apartarla de la prohibicion sefialada en el parrafo precedente, dado que en su composicion destaca la
expresion "Mujer en Accion®, la cual también se encuentra presente en la marca antecedente, igualmente
incorporada dentro de su respectiva etiqueta. Asimismo, la disposicion y organizacion de los ele '
integran ambos signos presentan un alto grado de similitud, circunstancia que refuerza Ja
confusion o asociacion en el publico consumidar, tal como se puede apreciar a continuaci o e fa-veeeee.

Mareca solicitada, Marca base de

Tarcecits Nakteas dade

MUJER Mujer «
MULJER/) &
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N* 3515 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase
38, EXPEDIENTE N°® 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A «+ssssssssnnssancsnsnssnn seananes IR

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: (..} Si los elementos figurativos en dos signos mixtos tuviesen conceptos que son ideénticos (iguales)
o similares (andlogos), los signos en su conjunto deben considerarse conceptualmente similares en clerto
grado, a pesar de fas diferencias en los demds elementos del confunto, El grado de similitud dependeri de
varios factores, entre otros si los conceptos de Jos elementos figurativos son idénticos o similares, si los
elementos denominativos reiteran o refuerzan el concepto de los elementos figurativos o son conceptos
distintos, si los elementos denominativos aparecen en ambos signos o solo en uno, ef caracter distintivo del
concepto que es comun en los signos, y si el elemento figurativo es mis o menos dominante en el
CONJUNLO[...)" = wwmrennses R S S B T RR—————

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado, Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jcudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, s atin
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros prestadores de servicios,
acarreando con ello un riesgo pard los consumidores, a qmww.h pmlriﬂ inducir al error sobre el nrlgt‘n o la
calidad de los servicios ofrecidos,-- . serraesransasnesan e v e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podrin coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusién entre las marcas en pugna, En
conclusitn, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca “Mujer En
Accién Agrotec (eslogan) y Etiqueta® no podri coexistir con la marca antecedente *Mujer en Accién Sul
Ameérica y Etiqueta ", con la cual presenta mis semejanzas que diferencias, ssss-ssssmmmmmmme...

Que, ahondando atin mas en el analisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden
producir confusion mas por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en
que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando
que “en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezean
en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”, Fundamenta
esta regla, en que en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, smo de fa
intencion de producir confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion
de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles,
cuando en el fondo la segunda puede ser una imitacion de [a primera™, ---seeseeeems e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caricter
eminentemente cautelar y tuitiva del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Aptieulos 6 v 2
inciso f) de la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa
confirmar la resolucion apelada, por ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUJER EN ACCION AGROTEC (EELDG&N) Y ETIQUETA", Clase
38, EXPEDIENTE N* 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ---- sessssssssusssssssasszssssanssssenreans

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

Art, 1¥ CONFIRMAR las Resoluciones N® 757 de fecha 18 de mayo de 2024 y N® 3515 de fecha
06 de noviembre de 2025, dictadas por L Direccion de Marcas,------=ss-seesssmmeannnan.

Art, 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *“MUJER EN ACCION
AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, Expedtente N® 16221/2023, solicitada
anombre de AGROTEC §.A. -+ -x=esrmsmesianimmmasinessnimanse s s ssnsa e s e sans

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. «=++---ssneseeeassanes A .........

rikl Yntering
chietal Indesurial
e Vrabedad Tnselnerm
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N* 3516 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 41, EXPEDIENTE N* 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S,A +++=ssssesssessassarsasssrasssasasarassassas

Asuncidn, 29 ABH fﬂfﬁ

VISTO: El recurso de reconsideracidn y apelacidn en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AGROTEC S.A contra la Resolucidn N* 736 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la
Dlrt":':lhn .d': MHI‘CES. }f'. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTA;

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convenclonal de AGROTEC S.A
e interpone recurso de apelacion contra la Resolucion N* 736 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la
DIrRCCiON B WAMCAE, ovven ot n s o 0 600 0 000 S A B L S B A S A AT S AR AN S

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolucion N° 3516 la Direccion de Marcas resuelve
confirmar en todas sus partes la Resolucidon N* 736 de fecha 2 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de
reg'm‘trﬂ SDH'.’.‘ilEdEI F,Dr ﬁGRD"TEC S_A_ B P

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concediod el recurso de
dpelat-“!)n Intur‘p{lestﬂ D L T L L L T

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de AGROTEC S.A exprest
agravios; y esta Direccion llamé autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025, emeerameee

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera %(..) Que, habiéndose realizade la isqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de fa marca: Expediente 2023-2316010
Denominacidn Mujer en Accion Sul América Clase 41 Registro 580158 Titular SUL AMERICA SA.CLE, (PY),
Comentario; Que las denominaciones son idénticas, muy semefantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores - por lo que de
conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadn” s «sveseeresmssmmsmmmmasaaee.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa; *(...) Que, la expresion "MUJER EN
ACCION™ solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMERICA S.A.CLE. NO PUEDE SER
APRDFMHA POR NINGUNA PFRS‘I.’JNA jURff}f{'A NI FISICA FN PﬂFETJ'('ULAF? tal como errdneamente

pa.iabm "AGROTEC” siendo esta una remnm*rrfd marca dentro del mercado n.w.‘mnaf e mtem.wmm! con
varios afios de trayectoria, Ademds, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento
figurativo que le anade mayor distintividad con respecto a la marca registrada ../ Que otro aspecto a
destacar es que el titular del registro marcario SUL AMERICA S.A.C.LE. no haya procedide a oponerse a la
presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento ticito a la viabilidad del mismo, lo
cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacifica de los signos en
cuestién no estard en peligro en ningdn momento” extremeo gue no puede ser pasado pm'a-'m pur la senora
Directora General de la Propiedad Industrial (..)"-
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N® 3516 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA",
CLASE 41, EXPEDIENTE N* 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A - smamne "

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son SIgnos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restriceiones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran [mm pr-:tdutuldl otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho a constitulr una marca, - Ea s e e e N S R A AR R AR AL

En ese sentido, en los aspectos grifico y fonético, entre la marca base de rechazo “Mujer en Accién
Sul América y Etiqueta™ y la solicitud de registro de la marca *Mujer En Accién Agrotec (eslogan) y
Etiqueta”, se advierte que ¢l elemento predominante en la marca solicitante es la expresién “Mujer en
Accran®, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del
cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos
que permitan  diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortograficas entre ambas
denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresion auditiva
producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podria inducir a confusion en el pablico consumidor
respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar
la similitud grifica y fonética existente entre las marcas mencionadas:: -+« ceoeammmmmemriciiiniieeen

*Mujer En Accidn Agrotec (eslogan)*  (marca solicitante), y
*Mujer en Accidn Sul América® (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividuel de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo "Mujer en Accion Sul América® posve el registro N® 580158 en la clase
4 con la cobertura de los siguientes servicios: “.transterencia de conocimientos especializados;
organizacion y direccion de foros presenciales educativos; coaching [formacionf; organizacion y direccion
de talleres de formacion: organizacion y direccion de seminarios; informacién sobre actividades
recreativas: formacion prictica [demostracion]: organizacion de exposiciones con fines culturales o
educativos; informacion sobre actividades de entretenimiento; informacion sobre educacion; organizacion
¥ direccion de congresos; organizacion y direccion de conferencias; organizacion y direccion de coloquios:
instruccion [ensefianzaf; enseftanza; servicios educativos...”. Por su parte, la marca en tramite de registro
“Mujer En Accidn Agrotec (eslogan)” pretende obtener la cobertura para los siguientes servicigs de la clase
AL " Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas v culturales. Servicios de
formacion, educacion, capacitacidn v entrenamiento en el ambito agricola, a través de charlas,
conferencias, seminarios y talleres, tanto en forma presencial como en forma virtual, Produccién v
preparacion de programas virtuales de entrenamiento y capacitacion en relacién al ambito agricola,
Servicios de formacion, capacitacion, entrenamiento y educacion en linea o a través de internet..”. La
comparacion evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios muy parecidos,
al desarrollarse dentro del mismo dmbito de actividad, Ademis de las semejanzas en su forma y en la idea
transmiticla, ambas protegen servicios de la misma Clase 41, compitiendo asi en el mismo mercado. En este
contexto, dicha similitud podria inducir a confusion en el consumidor, generando un riesgo para la
distintividad de la marca solicitada y la pmli::lllcl.u{ de que se perciba errdneamente la exi f.'ica dg una
relacion entre Umbas MBYCHS, co=sscsssrmmmmisssammnstisicisassssssasssssss it Esntssissassssnannsnsaasses S SOt A
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N* 3516 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA®,
CLASE 41, EXPEDIENTE N* 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ==rresscsersessrssssessessunessasssasssenses

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusiéin mas
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que “en efecto, la
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”. Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusion no es un hecho de la casualidad, sino de la intencién de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en e
tondo la segunda puede ser una imitacion de 1a primera™. ««--csseemsmme e

Que, ésta Direccion estima que, ademis del Art, 62 de la Ley N® 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone 1gualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc ) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asoclacion con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos, Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencla pacifica entre
Y P o s i S e it e i R S e A e e A o e o e A B R T A s i e

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmiticas al sostener que las marcas en pugna podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, vemos que el resultado que
arroja la vision en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusi6n entre las marcas en pugna, Fn
conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca *Mujer En
Accién Agrotec (eslogan) y Etiqueta™ no podri coexistir con la marca antecedente “Mujer en Aceién Sul
América y Etiqueta”. con la cual presenta mis seme ]:Iﬂhlh que diferencias, maxime considerando la
naturalera de L1 T [

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *La esencia de una marca esti en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada mas confundible que una marca idéntica,
La prohibicidn del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o

T . 8 i i s i BBl o o B o R B B S A A R R

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al cardcter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesta en los Articulo 2 inciso f)
y Articulo 6 de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia adpu
corresponde confirmar la Resolucion apelada por ser insostenible una rnexlt_wi_; ic
n][qmaﬁ ------------------------------------------------------------------------------------------ e -LEEE S

Y L'l::lmpl:rllhl.l de Boctrina de |’r'l|F|I|."|.1¢|:! Tenclustrial htlerInIl'll:lt'nl i@ e brchastrea y Comverci, Colombia, 2004,
PENERECHO DE MARCAS® - Jusr e Mamends 9° Fll, CARA, Aleledo Perpot, 2017
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N°® 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCION AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA®,
CLASE 4], EXPEDIENTE N* 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A =====ss=sasaesas reesease

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

Art. |2 CONFIRMAR las Resoluciones N°® 736 de fecha 02 de mayo de 2024 y N° 3516 de
fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Direccion de Marcas,---------s-=s-eeeee
Art, 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *MUJER EN ACCION
AGROTEC (ESLDGAN}YEHQUET& clase 41, F\pe:iwnre * 16228/2023, solicitada
a nombre de AGROTEC S.A.-

Art. 32 NOTIFIQUESE. «-«ssscemmisamminannicsnsmesunnnionnas T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1314 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SINAPSIS Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N® 98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A, ---ssssesessesssssssessrasens

Asuncion, 3 0 ABRH 2076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SINAPSIS S.A,
en contra de la Resolucion N® 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Direceion de Marcas, y; -0

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convenclonal de SINAPSIS S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucian N* 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada
Pnr I-ﬂ Direccion f-ll" Y e e T LT T P T

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacian
'i"t‘crpllestﬂr_,...._.......____..._,._...___,..___.-;.;.....;;4-..;”.-.--..-.--.;a--a-;-----;ua-.n--n-----.-----n---------------------u------.------.-

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de SINAPSIS S.A. expresd agravios,
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 considera: *(.) Que, habidéndose realizado Ly
hisqueda de antecedentes de la citaca marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2023-2393262, Denominacion SINAPSIS, Clase 42, Registro 596979, Titufar SINAPSIS EAS (PY),
Comentario; Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistenci
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de contusion entre los consumidores,-, por lo qrn de
canformidad al artfculo 6° de la Lev 1294/28 de Marcas, no ha lugar a lo solicitaclo,”

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(..) Que tal resolucion ne debe
considerarse vilida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestion existe on
Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscripto en lecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas
partes se comprometen a no objetar de torma alguna, ni openerse, por si ni por interpasita persona, a fas
solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS™ y etiqueta utilizado por k otra parte, siempre .mv las
condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad,” —----==seeevnsmeasniannen.

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

Que, antes de entrar a analizar el fonda de la cuestion y tras el andlisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adpainta a su escrito de expresion
agravios, una copia autenticada del *ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL" suscripto entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marca base del rechazo,
SINAPSIS EAS., el cual expresa: “..SEFTIMO: Que, [as partes se comprometen a no objetar de forma alguna
ni pponerse, por s ni por interpasita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS”
ylo "Logotipo” y/o "Nembre Comercial® y/o “nombre de dominio” y/o “nombres de las redes sociales”
utilizado pm‘ la otra parte, *TI{'H':IPH' qm* las p.lrrru. havan cumplido con las condiciones del presente

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autoriz
la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que Ir.'I'L;'__
acordado la presencia de las mismas en el mercado local, —---eeeo- srerresanes s ..f,-..'.'.,.
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1314 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'SINAPSIS Y
ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A, ==-==++-ssssssssssssssnssaannas

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de

la miarca "SINAPSIS Y ETIQUETA” dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N® 1294/98,
habiendase demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al
que han arribado las firmas titalares; esta Direccion considera que existen suficientes argumentos para
revocar lin resolucion recurricil, ss=-rsesssmmmsrssssssscisnsssnssrssnnssnsssssss

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, ¥ REVOCAR la Resolucion N* 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la

Direccitn de Marcas. s« ssssissssiasnssssnssasnnssonsssssssssssssssnsnmmmnnnnmmennnsssnssssssmsmm

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
“SINAPSIS Y E'I'IQUETA." Clase 42, E x];wdmnre- N*® 93445!2023 solicitada a nombre
de SINAPSIS S.A, - BTk L

Art. 30 NOTIFIQUESE, ««+++++sssnsseassacnesancsnamnnsanas T SRR A

of G net
. {ndd [ Flnp
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SIHAFSH Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A, =-==ssrssssnsasnnsasansaneasens

Asuncidin, 3 0 ABR EDEE

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por el representante convencional de SINAPSIS S.A, en
contra de la Resolucion N°® 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Direccion de Marcas, y; =

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de SINAPSIS S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada
:Pnr Ia nireccjﬂ" d':_i Mal‘("ﬂ.‘-.--"""---"---"-"-'"*-"-"-*'--""~-'-*-~"'"--~" ssmsEssEsEsEELEIEEREEmSSSSEIIETISIEEEESEETEESE

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia I,Euv concedia el recurso de ﬂptlm in
|n!‘t_lrpu_ublu ARSI AN AT A IR S A SN L TN I TR I N T T NN O

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de SINAPSIS S.A. expresa agravios,
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y lama autos para resolver en fecha 14 de julio

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucidn N* 1440 de fecha 02 de junio de 2025 considera: (...) Que, habiéndose realizado fi
buisqueda de antecedentes de la citadla marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de ke marca:
Expediente 2023-2393259, Denominacion SINAPSIS, Clase 35, Registro $96978, Titular SINAPSIS EAS (PY)
Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semefantes, no podrin tener coexistencld
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que e
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugara lo solicitado,” «=« s veesrneencn .

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta: 1..) Que tal resolucion no debe
considerarse vilida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestidn existe un
Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscripto en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas
partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por si mi por mterposita persona, a ks
solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS™ y etiqueta utilizade por la otra parte, siempre :;m* lag
condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayvan complido 4 cabalidad, " == oeevemesiiienc =

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el andlisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresion
agravios, una copia autenticada del "ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL" suscripto entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marca base del rechazo,
SINAPSIS E.AS.. el cual expresa: “..SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna
ni oponerse, por si ni por interpasita persona, & las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS®
ylo “Logotipo® yfo “Nombre Comercial” y/fo “nombre de dominio® y/o “nombres de las redes soctales”
utilizado por la otra parte. siempre que las partes havan cumplido con las condiciones del presente
ac‘uerdaf’...)'. e B S B S P RSN ARSI TA NS SR RS TR

Que, ante estas circunstancias, esta Direccion General no ve impedimentos en autorizar el registro de

. encral Tnterina
‘-J: W= :H]:ur: H‘u aipdad Indgnial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SINAPSIS Y
ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N*® 98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S,A, --==-s=sssssssssssrsssassasans

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “SINAPSIS Y ETIQUETA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N* 1294/98,
habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al
que han arribado las firmas titulares; esta Direccion considera que existen suficientes argumentos para

rLIV‘Ji-'“r' Ia rﬂuuluuli}ll rt“L'urrldn P R el e P ——
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, 1¢ REVOCAR la Resolucion N* 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la
nil‘E‘L:L'I{‘IH th MH"{'HS. B e S
Art, 2% ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SINAPSIS Y ETIQUETA", Clase 5, Expediente. N® 98459/2023, solicitada a nombre

Art, 3¢ NOTIFIQUESE, ++=+:ssvsssenssnsscnnssennnanns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1438 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y
ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N* 98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A, -=====ssssssseannsssnnsanansans

Asuncion, 3 [ ABR 2026

VISTO: ¢l recurso de apelacitn interpuesto por el representante convencional de SINAPSIS S.A,
en contra de la Resolucion N® 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Direceion de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de SINAPSIS S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidon N 1438 de fecha 02 de junia de 2025 dictada
I'“-”' IH nireuciﬁn dl.' BAGATCAE, == m v mmm wm s mmmm im0 R R T AT A ETIEEEAEIEIIEEIIIEIIIESL

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intf_-rpims{ul."-""..............."....."....................................."..........."..........".....",-,.....,-_..

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de SINAPSIS S.A. expresd agravios,
Esta Direccién tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio
Ch0 PUNEG s s w0 B S B S G S R R S N SRS S

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 considera: *(...) Que, habiéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2023-2393252, Denominacion SINAPSIS, Clase 40, Registro §96976, Titular SINAPSIS EAS (PY),
Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencla
pacifica, en una misma clase, sin crear nesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitada,” : :

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: .) Que tal resolucion no debe
considerarse valida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestion existe un
Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscripto en techa 09 de enera de 2024, por medio del coal ambas
partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por si ni por interposita persona, a lis
solicitudes de registro ni al uso de la marca “SINAPSIS™ y etiqueta utilizado por fa otra parte, ﬁrm;uw,uu- las
condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad,” —-«-esecmmscieninninnn.

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresian
agravios, una copia autenticada del *ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL" suscripto entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marca base del rechazo,
SINAPSIS EAS., el cual expresa: . SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no abjetar de forma alguna
ni oponerse, por si ni por interpasita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS®
yio “Logotipo” y/o “Nombre Comercial” y/o “nombre de dominio” y/o “nombres de las redes sociales”
utilizado por la otra parte, srf-mpn* qur las partes havan cumplido con las condiciones del presente
BEUBHO ) s e e S R S RS 2+ 45 ES SN F FS a  Sa aASR

Que. ante estas ::irrunstunn-.w esta Direrrlr’:n “!."PIE'T'EI] no ve nnprrl'tmmmm en autoriz FRitro de
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1438 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SINAPSIS Y
ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N* 98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS §.A, ==s+scesessnsmenmsnsmsimnnnnnns

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de
la marca “SINAPSIS Y ETIQUETA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N® 1294/98,
hablendose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al
que han arribado las firmas titulares; esta Direccion considera que existen suficientes argumentos para
revocar la resolucion recurrida, sssssssssmnem ... e
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art. 1% REVOCAR la Resolucion N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la
Di rl.lt'clf]n le Ml‘r‘.“h. -------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de traimites de la solicitud de registro de la marca
“SINAPSIS Y ETIQUETA", Clase 40, Expediente. N® 98443/2023, solicitada a nombre

Art, 30 NOTIFIQUESE. --++s-seesermsnaacrmssesnesrasmssnssennssnes &
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"HONEY", EXPEDIENTE N* 9617631, CLASE 03, A NOMBRE DE ACERO S.A.C.l, —s==ssssssssnnssssssassassassnnans

Asuncidn, 30 hEH 2[1?5

VISTO: El estado actual de estos autos y, «=s-ssreesssreess

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuaria y comprobado el extravio del expediente, la Direccitn General
de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art, 350 del C.BC., por providencia de fecha
04 de noviembre de 2025 dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las

copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en U poder.ss«sssesesmmermm ...

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se .iphi. ard en forma subsidiaria las disposiciones
del Codigo Procesal Civil y Penal, --=--ccssse s iasisnns anss sssaa s s sama s e e s s s s s e

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art, 350 del Codigo Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: “Comprobadi fa
pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la sigiiente forma; a) ol
nueve expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) gue el juez intimard a
las partes para dentro del plazo de cinco dfas presenten las copias de los escritos documentos v diligencias
que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se
expidan acerca de su autenticidad, y n’} el ;uw- podrd cf,l.spnm*.r SN sustanciacion mi recurso alguno, las
medidas que considere necesarias, - R B8 A S S A S S SR T R AR AR AR R AR S T

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
“HONEY", Expediente N° 9617631, clase 03, a nombre de ACERO S.A.C.L, y dar continuidad a su tramitacion,

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

I) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca *HONEY®,
,Expedi:ente N® qﬁl‘?ﬁg]l clase 03, a nnmhre dE‘J‘i‘CERGS-A..C-]. RS E RS SRR T

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

PR
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “BERLER
SEA SUN Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N* 607280, CLASE 09, A NOMBRE DE LUIS ALFREDO VILLALBA

S[Lm L o i i L T TR ———

Asuncidn, 3U ABR Eﬂfﬁ

VISTO: El estado actual de estos autos S R

CONSIDERANDO:

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

24 de octubre de 2019 dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias para que presenten las
copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder,-«---s-wmseemmanm

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las disposiciones
del Chdigo Procesal Civil Y PERal, -=sseecmmmmmm et et sies e cersenssssnsassssessanssnrnnnassnenasssnnassennrannns

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art, 350 del Codigo Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, v reza: *¢ ‘vmprobada L
pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en la siguente forma: a) el
nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) que el fuez intimard a
las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos y diligencias
que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo plaze, a fin de gue se
expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podri disponer. sin sustanciacion ni reeurso alguno, las
medidas GUE CONSIBTE NOOESAIIAR ~—==r=srasemssssrrsisrorrsmnrsnnssssnsansninssscnssnsasmnsnessessssssreesssn rasssnsns

Que, @ la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "BERLER
SEA SUN Y ETIQUETA", Expediente N* 607280, Clase 09, a nombre de Luis Alfredo Villalba Silva, y dar

Cﬂntl!"lLljde B L T D T T CTTIIY, s s i i e 0 B S A 5 B B B B s e

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
c“adas_ e 0 B A B 0 5

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:
1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca *"BERLER SEA SUN
Y ETIQUETA", expediente N* 607280, clase 09, a nombre de Luis Alfredo Villalba Silva, —-----«seeeee.
2) DAR continuidad a los trimites procesales en el punto en el que se ha ir Mpido, -eeemmranreiaaee.

3) NOTIFIQUESE por ::::-chIca.--n-- SPTAE, S

sedad Tndwinrial
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"ACQUAFOL Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N°® 710594, CLASE 01, A NOMBRE DE BOTANICA
ATRIISCIENCES B =rsrsisunnsssrisinsssiunntsasshisSaiasseiisnnsbaombesttin it bores bttt sy es s b es srs s

Asuncion, 3 [] ABR

VISTO: El estado actual de estos UtOs ¥, sseeceemsresiniimmmmsseneaieemmtmrsrmssnssssssssssnsesmrsnsnsnnssesssansssasssnnras

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravio del expediente, la Direceion
General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art, 350 del C.RC, por providencia
de fecha 07 de abril de 2026 dispuso la intimacion a las partes por el plazo de cinco dias |'-.|m quv pl‘t'wﬂlt"l‘l

las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder, s«

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece qm= se .uplu. ard en forma subsidiaria las disposiciones
del Codigo Procesal Civil y Penal, --

Que, por aplicacion supletoria, cabe traer a colacion que el Art, 350 del Codigo Procesal Civil
establece el procedimiento para la reconstitucion de un expediente extraviado, y reza: *Comprobada fa
pérdida de un expediente, el juez ordenara sit reconstitucion, la que se efectuard en la siguiente forma: a) el
nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a
las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las copias de los escritos documentos v diligencras
que se encontraren en su poder. ¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se
expidan acerca de su autenticidad, v e."J el juez podri rfn_.-mm 1 sin sustanclacion ni recurso alguno, las
medicas EJIUEE”ﬁﬁdPn‘ Neresarias.. R R o T Y B A A

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente,
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca
"ACQUAFOL Y ETIQUETA", Expediente N*® 710594, Clase 01, a nombre de BOTANICA AGROSCIENCES S.A.,
y dar continuidad a su tramitacidn, ==ssssssssssssesmamsrnrmnsrasssnsinsssassssanse T ———

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales
l’.."“ﬂdﬂ.‘i. L e

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

I) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca *ACQUAFOL Y
ETIQUETA", expediente N® 710594, clase 01, a nombre de BOTANICA AGROSCIENCES S.A, <+xceveiven

2) DAR continuidad a los tramites procesales en el punto en el que se ha inte L R

3) NOTIFIQUESE pOr cédula, =«=+=ssssssaresssesassncsasscssarsensesansrssnss Sy

[ cibi Gepers! Ve Propledaa Induirria
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POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INVERTER QUATTRO.", EXPEDIENTE
1702348, SOLICITADA POR GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD. -e-

Asuncién, § [ ABR 7078

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por el representante convencional del oponente contra
la Resolucién Nro. 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios
B Lo e TR

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 202] se presenta el representante convencional del oponente
interpone recurso de apelacién contra la Resolucion N® 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada pnr la
Direccion de Asuntos Marcarios LitigI0S0s, «=«-«ssssssemamst e e ne s e e e e

Que, por proveido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia *Exprese
agravios el apelante. Notifiquese por cédula.”en fecha 10 de agosto de 2022, - -snemmmmmommmmmnime e

Que, en fecha 28 de abril de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisién de Tramites.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: “En todos Jos asuntos litigiosos se produciri

de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningtin acto de
procedimiento a partir de los seis meses de Ia tiltima actuacién”. et et

Que, la segunda instancia se activa con la concesién del recurso de apelacién, por lo que desde ese
momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso
procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia
que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos
que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelacion. -—=--===-===sr=mssmrmmmm e

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la {ltima actuacién del recurrente ha sido la

interposicion del recurso de apelacion en fecha 30 de diciembre de 2021, ---=-=s=ssrsmsmemrmmammsmmsaaincannaens

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revision de Tramites, desde la
fecha de la emision de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de agosto de 2022, ha
transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso
procesal por parte del recurrente. -«

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal
por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias
litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asi en derecho. «===--===s==ssssxuxx

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

Art. 12 DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposicién en
la solicitud de registro de marca INVERTER QUATTRO, Expediente N° 1702348,
clase 11, solicitada por GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.------

Art. 22 ORDENAR la prosecucién de tramites de la solicitud de registro de marca
INVERTER QUATTRO, Expediente N2 1702348, clase 1. solici
AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD. ~==---s2g--n2--

Art. 32 NDTTHQIESE por cédula. =f:-~
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N* 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A, ===

Asuneidn, 31] hEH ED?E

VISTO: El recurso de apelacidon interpuesta por ¢l representante convencional de EUROFARMA
PARAGUAY S.A. contra la Resolucion N® 50 de fecha 7 de febrero de 2018, dictada por la Direceion de
MH"CHE‘}':—-----1-1--------n-r--r--n-r----1-1---1--------n-1-|n--|-|-|---|-|--------------------1-11--44-1-”|11.--=|.l--||.|1.-1--|-|1“. T

RESULTA:

Que. en fecha 21 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de EUROFARMA
PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelacion contra la Resolucidn N* 50 de fecha 7 de febrero de 2018,
,du:.'ada 'p,n,r ]H- D.reffugn d{: Mar{!aﬂ‘ i e i i B el e B e e o i i e il

Que, por proveido de fecha 10 de julio de 2018 se concede el recurso de apelacion interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 21 de agosto de 2018, Por providencia de fecha 21 de diciembre de
2018 esta Direccion "E“TIE Autos para Hf.ﬁ".ﬂ'”t\"i'r. B R S R - A e R A R R A A R S IS

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera “(..) Que fa solicitud de registro de fa marea "CREOLINA® ha
sido presentada para amparar fos productos de la clise 5. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera gue la misma incurre en las prohihiciones de fa
Ley 1254/58 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Ine, e) .., los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de gue se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o deseribir alguna caracteristica del produeto o servicio.*
En consecuencia no ha lugar a 10 SOlICTEID, "« saswssesrmerermescsaiiionscrssinraressareisasssseriessnesrsasssreserneass

Que, manifiesta el apelante en su esenito de expresion de agravios, entre otros argumentos; *f...)
Antes que nada, 4 fin de determinar si un signo os o no gendrico, se debe comparar la CLASE que busca
cubrir fa marca, con el SIGNO solicitado. En este sentido, la cobertura que se pretende para CREOLINA es
todos los productos de la clase 57 Resulta a todas luces claro que cuando uno quiere referrse a dichos
productos, no SE NECESITA recurrir a la palabra CREOLINA, es decir esta palabra no IDENTIFICAN, o
CARACTERIZAN los productos comprendidos en la clase 5. En efecto, este término ha sido creado por ny
mandante, a fin de ofrecer determinados productos, De esta simple comparacion, el Sefior Director paodri
comprobar que el signo solicitado posee DISTINTIVIDAD suficiente p.am constitiir MARCA y _um lo tanto b
Resolucion recurtida dehe Ser FeVOCHEla],,, ) == s==ssssssrssssssiassmsssrssasnssssssessnsarssanrersssnanssssassaansesasanss

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|nn._1rpu|_;5[ut ........................................... R EEEE ST E LSRRI ST N NN T YT AT T YA AT rymErITEETTTITTITIITE

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta :prﬂl‘u'lelu-la aclmimistrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no solo
debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general, ==«

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N* 1254/58, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, clertas

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos
derecho a conSttUir UNa Marca, =«-=s-s-ssssssresmmmemsmrasssnsansamasnsnnnsns s il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“CREOLINA®, CLASE 5, EXPEDIENTE N* 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A, —-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CREOLINA” resulta genérica o
descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacion
constituye fa designacion usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la
calidad u otras cualidades del servicio que solicita, En ese orden de ideas, la cobertura de productos
solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o
descriptividad de Ta solicitud de autos, En ese sentido, la solicitud de registro de marca *CREOLINA*
pretende obtener cobertura para productos de la clase 5. La clase 5 comprende principalmente los
productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario’, == e -

Que, la creolina es un nombre genérico para desinfectantes cuya composicion varia segin la
procedencin’, En ese sentido, la nota explicativa de la Clasificacion de Niza nos dice lo que -a rasgos
peneraless ampara la clase 50 Productos farmacouticos, preparaciones para uso médico y veterinario;
preparaciones higiénicas para uso médico: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario,
altmentos pard bebés! suplementos alimenticios para personas o animales; esparadrapos. material para
apositos; matertales para empastes dentales, cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar
animales daninos; ungicidas, Rerbicilas, — - e

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o
Servicio, nos preguntamos: jeudl seria la capacidad distintiva de la solicitud de registro?, nos encontramos
ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor andlisis, «-=-=--==-==s=seszsseeanees

Que, en base al andlisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
CREOLINA como denominacion, solo describen el producta a ser ofrecido, La denominacion solicitada es,
sin lugar a dudas, absolutamente genérica y de ninguna manera puede decirse que es simplemente
evocativa; yit que hace RIUSION diPecti, —=«=scssciassasmimaassssisntesisisnesssssisosssasissnnsanassssansiessans

Que, conviene traer d colacion lo senalado en el Matenal: “Directrices para ¢l Examen de Marcas en
Paraguay™ aprobado por Resolucion DINAPLN* 259/2025; *Un signo que consista exclusiva o esencialmente
en una palabra que sea un nombre o designacion genérica, consuetudinaria, coman, cientifica o téenica de
un producto o servicio determinado, o de una categoria de productos o servicios, no podrd ser apropiado
en exclusividad por ningin comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o
servicios. Se entienden como términos genénicos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conocidos
y mancjados en los circulos empresariales pertinentes, los consumidores y el publico en general para
dentificar los productos y servicios de que se trate. Esas denominaciones permiten a los comerciantes
designar sus productos y servicios en términos que los consumidores comprendan, y poder dirigir a estos
una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores
en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades ROMMAlMENLe," —-seessimeesereemmmenecesesnnnens

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insupera ara que la

sulicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos pr*l.-vmumlnrm’s'é'iiiﬁa- , ode la
prohibicidn establecida en el art. 2* inc. @) de la Ley N* 1254/58 de Marcas, _.,;.,;'.xi_..._,__,_
| Aristald
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“*CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N® 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A, =======

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art, 1# CONFIRMAR la Resolucidn N* 50 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada |m1 la
Direccion de Marcas, st s e st e - .

Art. 29 DISPONER ¢l archivo de la solicitud de wgnrm i.'lt'* la marca "CREOLINA", clase §
Acta N* 15251/2017, solicitada a nombre de EUR PARAGUAY S.A, ===

Art. 3¢ NOTIFIQUESE. ++cs-evesesnscscnins iy TR, M BSPRe, N
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“PROGAMER Y E'T'IQUE'['.&' CLASE 9, EXPEDIENTE N* 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN

AWAD, = nisenaass e e s e o G o B L i b A AR R e

Asuncion, 3 0 ABR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ADEL HASSAN
AWAD contra la Resolueidin N° 2230 de fecha 27 de HI’W!PI'H"H‘!" de 2018, dictada pn: la Direceidn de Marcas,

},l S e ey ol ok A i B B R SR A i i BBl B e B b S b i e A aa i ol B A A Wi i ik el i Wi

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de ADEL HASSAN
AWAD ¢ interpone recurso de apelacidn contra la Resolucion N* 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018,
‘i![‘ta{ia E“:.r td [jirtl(_'th:‘]n {IE M'ﬂrt'd:i. e R R L T T

Que, por proveido de fecha 02 de julio de 2019 se concede el recurso de apelacidn interpuesto,
expresando agravios el apelante en fecha 03 de marzo de 2020. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020
esta Direccion lama Autos Ij;."‘ﬂ T 1 0 e e e B 5 R e B A e el A B A

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(..) Que la solicitud de registro de la marca "PROGAMER Y
ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habidndose realizado el
examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en fas
prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone gue no pueden constituir marcas; "Art. 2 Ine. e) ..
los que consistan enteramente en un signo gue sea o nombre gendrico o designacion del producto o
servicio de que se trate, o que pueda servir en el comereio para calificar o deseribir alguna caracteristica del
producto o servicio.” En consectencia no ha lugar a o solicitadi .., )" sssssssmsssssimmann

Que, manifiesta el apelante en su eserito de expresidn de agravios, entre otros argumentos; *(..,) Que
el fundamento expresado en [la citada Resolucion es visiblemente inexacto, puesto que confunden
canceptos y principios basicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye tina
marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios, En primer término, la marca
de mi mandante se encuentra limitada a cubrir especificamente; "Ordenadores v Software; Aparatos de
video; Software de juegos de computadora; Software de juegos de realidad virtual; Cartuchos y casetes de
videojuegos; Teclados; Ratones de computadora; aparatos de control remoto; accesortos para videojuegos
v computtadoras”. De ninguna manera con la denominacion solicitada se designan directa o indirectamente
los -servicias detallsdos en dicha clase(.. ) --s=ressersensrrenmnisssmsasmssnsnsmeenssmsesnasasnressusssannsorsvavsanssasmenan

Que, corresponde a esta dependencia admimstrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interPuEst(j.----------------------------=------------a--a--------------------------.......,.-_,...".”...,...,.,.”.....,...

Que, en uso de las atribuciones otargadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no s6lo
debe considerar la ausencia de oposiclones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general, -

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
‘PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°® 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN

BOINAD, mmsssssnsanssssnsrsrassanssarssnsrsnnusanssansssesnrsenansenannen S S

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
dl‘l't"t'hll U CDTISTIEUIIT LUFVEL ETVEIEC, == v nmmsmma s s s mnsm s om0 00 0 0 0 B B

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA"
resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacidn constituye la designacion usual de los productos que solicita o resulta representativa o
descriptiva de la calidad u otras cualidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura
de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la
genericidad o descriptividad de la solicitud de autos, En ese sentido, la solicitud de registro de marca
"PROGAMER Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 09, que textualmente
describe: "Ordenadores y software; aparatos de video; software de juegos de computadora; software de
Juegos de realidad virtual; cartuchos y casetes de yidegiuegos: teclados, ratones de computadora, aparatos
de cantrol remoto; accesorios para YIdeouuepos y computadoras®, — -« s s e

Que, conviene traer a colacion lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN
PARAGUAY" que sefalan cuanto sigue: “(..) Un signo serd descriptivo de la calidad de Jos productos o
SOIVICIOS 81 consta de términos u otros elementos et se mnuw o Hn,f.'t, .Fn.a‘ur(. o] f‘t‘&ft:b [¥) pfauﬂfjk*z- ."L'f{'ndﬂé o
Lt :..lf.-n‘ il \i.-..'it'rm.fn.*‘m.i' 0 ..me!‘ud de .’m produc rm o SErvicios, [

real de los pmrfln tos o servicios. Por e-jc-mp!u. los siguientes signos P{.H:.Irffdﬂ ser dm.r:npm ‘os de la calidad
de ciertos productos o servicios: 'LIGHT, 'EXTRA VIRGEN', FRESCO', 'SUPREMO’ v 'HIPER LIGEROY...). EI
mismo materfal sefala: (. )Una combinacion de dos o mas palabras en la que cada una de ellas es
descriptiva de las caracteristicas de los propios productos o servicios, también debe considerarse
descriptiva y no podria registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple union de
clementos descriptivos sin introductr ninguna vartacion inusual daria lugar a un signo igualmente
descriptivo no regastrable. Por ejemplo, las sigiientes combinaciones de palabras podrian considerarse
descriptivas ¥ no serian registrables: “Cine Comedia™ para servicios de emision de programas de radio y
television, la produccion, exhubicion y alquiler de peliculas, y la asignacion, transferencia, alquiler y otra
explotacion de los derechos de las peliculas; "Teleayuda® para dispositivos electrénicos destinados a la
transmisién de voi y datos, servicios de reparacion de automéviles y reparacion de vehiculos, explotacién
de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informéticos para la
determinacion de vehiculos; “LINEA COSMETICA” para productos cosméticos y preparaciones de tocador;
il "LINEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofia o programa de cuidado del medio
ambiente (..)" El Subrayado 08 nuestro. -« s« e sttt e e

Que, en base al andlisis de los parrafos precedentes, en conjunto con la denominacion solicitada,
vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar
PROGAMER Y ETIQUETA como denominacion, solo describen el producte a ser ofrecido. La
denominacion solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede
decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusion direeti, ——-s--ceeemmmm s

Que, una marce debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental
cuestionarnos: jeudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, mas adn
teniendo en cuenta que la denominacion pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos
innovadaores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros cmﬁpﬂldnm comprCiales,
acarreando con ello un nesgo para los consumidores, a quienes podria inducir, al error sobre ek
calidad de los productos nfrt.-r.mu.-..--"m-m--""--"---"---------------------u--------~---—*~-----~5h,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“*PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N® 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN
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Que, ahondando atn mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo; “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, mas que una fdea, se trata de una certeza, y esto es logico puesto que, de Jo
contrario, la marca serfa enganosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, ctodtera. La diferencia esti en que la designaciin
descriptiva es la necesaria o vsual para aquello que se describe, La evocativa stiempre tendrid en su
conformacion algun elemento que fa hard, en menor o mayor grado, de fantasia, Al concederse una marca
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva”™, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones gendricas definen ne directamente el
objeto en causa, sino la categoria, ln especte o el género, a los que pertenece ese olifeto,” «sossns

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que
solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la
prohibicion establecida en el art. 2* inc. @) de la Ley N® 1294/98 de Marcas, —« o«

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por
]a Dlrt"i.'.'(.'lﬁr! d',' MH!’('H.‘H. e e Y

Art, 22 DISPONER el archiva de la solicitud de registro de la marca "PROGAMER Y
ETIQUETA", clase 09, Acta N 94911/2017, solicitada a nombre de ADEL HASSAN

AwAD_ e e LEE T T e T L P P e P R T P Y

Art, 3¢ NOTIFIQUESE. -+ +-erssssovsmssasrerssaffiiiossosisaseadcy

"SNERECHO DE MARCAS" = |orge Otamencl. @ P CARA, Abseledn Permi, 2007 = Pag. T
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1969 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"POMBEROVAPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EKPEDIENTE N* 74979/2019, SOLICITADA POR MAURICIO
ARIEL SILGUEIRA FRETES, —----=-====s=smrsmssessms o smasmsmesan s ssrasn s s an s sem s aas s a s an s an s sn s e s a s n s s aes

Asuncion, 3U ABR ?U?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacién interpuesto por Mauricio Ariel Silgueira Fretes por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolucion N* 1969 de fecha 28 de
diciembre de 2020, dictada por la Direccidn de Marcas, y, —==-ssssssesssmmmmansmmmmansnasisas e

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2021 se presenta Mauricio Ariel Silgueira Fretes por derecho propio y
bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la
Resolucion N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, ====sseeee

Que, en fecha 19 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedid el recurse de apelacian
intﬂ[‘puestu_...............................-............................-......-..."....".-..-......-...“...1..."1-..- [

Que, en fecha 28 de julio de 2021, Mauricio Ariel Silgueira Fretes por derecho propio y bajo
patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentaca la
expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de agosto de 2021, =sresmersmmanannn

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera: *(...) habiéndose realizado la busqueda de antecedentes de la
citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: “SABIDURIA DEL POMBERO";
registrada con el nimero 421987 en fecha 11 de abril de 2016 a favor de SUR-PY S.A. Comentario: Que ambas
denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia pacifica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6* de la
Le'}r 1294/98 de Marcas, no ha |uga'r a lo solicitado {_“'}" — L

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; (..)por nuestra parte debemos
sefalar que al cotejar la marca solicitada "POMBEROVAPE" con la marca consignada como antecedentes
expuestos en el informe de fondo, a saber "SABIDURIA DEL. POMBERO" Exp. No, 1574971 a nombre de
SUR-PY SOCIEDAD ANONIMA, notamos que entre ambas existen diferencias grificas claramente
perceptibles. En efecto, cabe apuntar en primer lugar que la solicitud de mi parte es de vocablo simple, en
tanto que el antecedente es una denominacion compuesta. Que la palabra principal de la marca
antecedente NO es POMBERO sino SABIDURIA que es el nombre o sustantivo, por lo que se deberd
concluir que las posibilidades de confusion son remotas, Repito la denominacion POMBEROVAPE cuenta
con los requisitos que lo hacen distintivo, con licitud y especialidad(...) ===-===s-ss=22

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

inte]‘puastul e A R R R L R A A AR EE LN SRR E
o

: =,

Que, en primer |ugar curreq]:mndi: analizar si la marca rt‘gi'-'.l.‘l'ﬂdd base del rethd?-.'.t

Tirgceiin (beralde 7
b - Lirppcid Nocianal de Pregiedad laselectrs
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1969 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"POMBEROVAPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 74979/2019, SOLICITADA POR MAURICIO
ARIEL SILGUEIRA FRETES, ——-+++ssssserrssusrsasrsamassnssasensanss

DEL POMBERO" a nombre de SUR-PY S.A, vencio el I8 de octubre de 2025, venciendo a su vez el plazo de
gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo
expresa claramente el Art. 19 de la Ley N°® 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(..) Podra
solicitarse la renovacion dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)", —------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", solicitada por Mauricio Ariel Silgueira Fretes —-------

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020 dictada por la Direccién de
MEAMCRS, =—cserermsssrnnsannanrsnratststsamtesatasesensnnnsnmnannstnsesissstestsssassssnnsanssanrehsansatssbaisssboss

Art, 2° ORDENAR la prosecucion de los trimites de la solicitud de registro de la marca
"POMBEROVAPE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N® 74979/2019, solicitada a nombre de Mauricio
Ariel 5“5“'“1 FrBDEE, = rnmr e nrcncnannnsannnn s snmn e o 00008 000 e v

Art.3*  NOTIFIQUESE. —--seeeeesees

‘ﬂlr{-.':luﬁem? ¢ Pregidud I nduavrial
Direccien Natipal de Prapifdad lmeelecreal
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR
OMNIA HOLDINGS LIMITED. - ememeamememiamnneneasansintasn b s e e o e e

Asuncion, 38 J'J.I.JJH 2:5

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de OMNIA HOLDINGS
LIMITED contra la Resolucion N° 533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccién de Marcas, y, —

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de OMNIA HOLDINGS
LIMITED, e interpone Recurso de Reconsideracion y Apelacion en subsidio en contra de la Resolucién N°
533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, — ---------ssemmmmmnmn e

Que, por Resolucién N* 431 de fecha 10 de marzo de 2025 la Direccion de Marcas confirmé en todas
sus partes la Resolucion N° 533 de fecha 06 de abril de 2022, — <o e ce e

Que, en fecha 11 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedié el recurso
L o L s R

Que, en fecha 09 de abril de 2025 la representante convencional de OMNIA HOLDINGS LIMITED,
expreso agravios. Esta Direccién General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 14 de abril de 2025, —eeme e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(.)Que la solicitud de registro de la marca OPTI K ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacién 2013-1308192 OPTILL Clase 5 Registro Titular 387464 Basf Agro B.wv.,arnhem (nl),
Zweigniederiassung Zurich [CH] Comentario: Que ambas denmominaciones son casi idénticas, muy
semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusién
entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar
2 10 SolicHAdO(... )" =====mmmemm e e e e s s e e

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: “(.. Jentre la
marca solicitada por mi mandante, "OPTI K" y la marca "OPTILL", por la cual se me rechaza, no existe
posibilidad alguna de confusion. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad
alguna de confusion entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, grifico, ortogrifico y
fonético existentes entre las denominaciones en pugna ../.. Que, aun cuando las denominaciones en
pugna, estén constituidas por las mismas letras iniciales “OPTI", esto no es dbice para que la marca
solicitada por mi mandante no sea novedosa y distintiva. Que, ademas es menester que la Sefiora Directora
tenga presente el siguiente detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada .../.. uno de
los aspectos cardinales del derecho de marcas, consiste en la aplicacion del “PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD", en virtud del cual, se considera que marcas que amparan productes distintas, at

tengan denominaciones confundibles o casi idénticas, pueden co-existir paeificamer Ben ELT -
i ; K 'ﬂ = ristabir
J‘ : 3 .._ % 'r.__|._-!i,-:1 .;.I
“ = i A
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR
OMNIA HOLDINGS LIMITED, —-=+=--=----=- rememeeseseaesan e e

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
T TP oo i s st it i e e e e o e e i e i i S i e e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comtn ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si 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 grafico y
fonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, se puede percibir la diferencia existente entre las mismas, en el
SRERIRTTER COLEJI: o= amrann s it i s b ot b o i e i

OFTIK {solicitada), ¥
OPTILL (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusién en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual MUy diferente. e e

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

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefiala cuanto
sigue: {...) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, Ia posicidn ﬂ'e las ;Jafabras o de los caracteres f:umc:demes el nimero

'BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fibrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires, 1946 | Al el Cristaldo

Directyra Qenerel "rienna
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR
OMNIA HOLDINGS LIMITED. R SRR

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSLEHIOr ALEOSAN 2 (.. ) mmmmemmm e e

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos silabas: *OPTILL"; por su parte, la marca
solicitada cuenta con dos elementos, cinco letras y al pronunciarla, tres silabas: “OPTI K”. De dichas
diferencias ortograficas se genera una fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a
continuacion de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil: OPTILL
-OPTIK ———ee e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo “QPTILL" registrada para la clase 05 comprende: “Preparaciones para destruir y
combatir pardsitos, fungicidas, herbicidas, pesticidas”; mientras que la marca en trimite de registro “QPTI"
solicita la cobertura para los productos especificos de la clase 01; “Productos quimicos utilizados en la
industria, la ciencia y la fotografia, asi como en la agricultura, horticultura y silvicultura; nutrientes para el
crecimiento de las plantas; bio estimulantes como preparaciones nutritivas para plantas; estimulantes del
crecimiento de las plantas; bioestimulantes para plantas y cultivos; sustratos para el cultivo, fertilizantes y
preparaciones fertilizantes; aditivo nutritivo para mejorar la actividad biolégica del agua, el suelo, las
semillas y las plantas con fines de fertilizacién y biorremediacién de contaminantes; abonos” --=---------------

De la cobertura sefialada vemos que la marca solicitada y la marca antecedente no comparten la
misma clase del nomenclador. De igual manera, esta dependencia administrativa considera importante
mencionar que la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacificamente en el mercado con otras
marcas concedidas que también utilizan la raiz “OPTI" en la misma clase en la que obtuvo su registro, la
clase 05: OPTI-START, Registro No. 591740; OPTI-LAC, Registro No. 569989; OPTI-FREE, Registro No. 473839;
OPTIRAY, Repgistro No. 483685, OPTIMSM, Registro No. 565760. Este hecho nos permite colegir que la
presente solicitud de registro también podra hacerlo, ya que como las otras marcas inscriptas utiliza el
prefijo OPTI, pero posee otros elementos que permiten diferenciarla y le aportan aptitud distintiva, —------

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

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

Art. 12 REVOCAR las Resoluciones N° 533 de fecha 06 de abril de 2022

t i de Fraptedad ledwiitial
' reccian Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPT), Directrices pars of examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266 . Dispamidaeride fropiedad teickectanl
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N* 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE
FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N‘lld-ﬁi.-‘!ﬂ:l SOLICITADA POR
OMNIA HOLDINGS LIMITED, —---- eeemsesasmanesesmasiesemsesssisssssessesseeseeesssessessemseres

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca *OPTI
K, clase 01, Expediente. N*® 12465/2021, solicitada a nombre de OMNIA HOLDINGS
I_]MITED'_ __________________________________________________________________________________

Art. 32 NOTIFIQUESE. ---------=ssssssremmmmeecanees

auiefad Industrial
A fateleciugi
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNICAL",
CLASE 31, EXPEDIENTE N* 12470/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -

Asuncién, J [ ABR 2078

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de OMNIA HOLDINGS
LIMITED contra la Resolucion N® 582 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Direccion de Marcas, y, —

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de OMNIA HOLDINGS
LIMITED., e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N° 582 de fecha 07 de abril de 2022,
dictada por la Direccitin de Marcas, —=-s-sesrermsrossr s e st et s e e e s a s s an

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedi6 el recurso de apelacion
AETPUBSED, ~ e e st e s e e e e e s

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024, el representante convencional de OMNIA HOLDINGS
LIMITED expresd agravios. Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para
resolveren fecha 18.de noviembire de 2024 semcosimimmiimisniaissinmnmr s il i sitbasalaiissasines

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucian recurrida considera: *(...)Que la solicitud de registro de la marca OMNICAL ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la bisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denaminacion 2011-1109509 OMNI Clase 31 Registro Titular 366131 Agrotec S.a. [PY] Comentario: Que
ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo
69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha fugar a lo solicitado (...)" —-==---=----=-====semmmsm e

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(...)entre la marca solicitada por mi
mandante, “OMNICAL" y la marca "OMNI", por la cual se me rechaza, no existe posibilidad alguna de
confusion. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusién
entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, grifico, ortogrifico y fonético existentes entre
las denominaciones en pugna .../.. Que, aiin cuando las denominaciones en pugna, estén constituidas por
las mismas letras iniciales “C A L", esto no es obice para que la marca solicitada por mi mandante no sea
novedosa y distintiva. Que, de lo afirmado en el parrafo anterior resulta que mi mandante ya tiene
registrada la marca "OMNICAL" en la clase 01, bajo el reg. No. 543191 de fecha 03 de mayo de 2022 y coexiste
con la marca "OMNI" en Ja clase O1(,..)" —--mmmmmmmm e e s s s s s e

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra
vigente. En este sentido, segin la base de datos de la DINAFPI, el Registro N° 36 arca "OMNI" a
nombre de Agrotec S.a. y su renovacion Registro N° 540877 se encuentran gon Em g
Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 24102139 y que dispuso i

el Indwineial
iedad inteleetus!
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNICAL",
CLASE 31, EXPEDIENTE N® 12470/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED.

la 8.D. N° 770 de fecha 5 de septiembre de 2024 que copiada textualmente en la parte resolutiva dice: I-
HACER LUGAR a la accién sobre CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO
promavida por OMNIA HOLDINGS LIMITED contra AGROTEC S.A. y en consecuencia; 2- ORDENAR la
declaracién de la cancelacién de los registros de la marca "OMNI", clase 31, registrada en fecha 14 de agosto
del 2012 bajo el N° 366.131 y renovado en fecha 31 de marzo de 2022 con el N.° 540877.- -------=seremmrsansmnnaaas

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del
agravio, por lo que corresponde revocar la resolucion recurrida y ordenar la continuidad de los tramites del
registro de la marca "OMNICAL’, solicitada por OMNIA HOLDINGS LIMITED. —--------mmmrrmrmemmrereneanaas

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

Art. 1° REVOCAR la Resolucion N° 582 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Direccion de Marcas.

Art. 2° ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *"OMNICAL",
clase 31, Acta N° 12470/2021, solicitada a nombre de OMNIA HOLDIN ., e

Art. 3° NOTIFIQUESE. —-------=+==ssesrmm s e e

. ¢ Frkoizdud laduneial

[HitgerMn Geaeral o 3
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N® 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A, «sssess

Asuncidn, 3ﬂ ﬁkBR ?E-?E

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CETEC
SUDAMERICANA S.A. en contra de la Resolucidon N® 92 de fecha 10 de marzo de 2022, dictada por la
ﬂirecciﬁn de Asun[ns Marcnrinﬁ Ll“ﬂiﬂﬁﬂs. }r: .............................................................................

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de la firma CETEC
SUDAMERICANA S.A. e interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucidn N* 92 de fecha 10 de
marzo de 2022, dictada por la Direccidon de Asuntos Marcarios LINEIOSOS, -« sssssemsesmsmmmmmmmmsm s

Que, en fecha 13 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedit el recurso interpuesto. -+

Que, en fecha 14 de junio de 2022, la representante convencional de la firma CETEC
SUDAMERICANA S.A. expreso agravios: en fecha 25 de julio de 2022 la representante convencional de la
firma TECNOMYL S.A. contestd el traslado de los agravios. En fecha 10 de d|.,u~.tu de 2022, esta Direccidn
dictd la providencia de Autos para Resolver., -- erevanss T

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )al realizar ef cotejo de las marcas CEDETEC
(marca solicitada) vs. C CETEC (marca oponente) se percibe a simple vista que entre las marcas en pugna
existen diferencias en los aspectos visual, fondtico ¢ ideoldgico, poseen elementos que permiten
identificarlas plenamente una de la otra; ademas, cabe mencionar gue la solicitante va posee registrads su
marca CEDETEC en la clase 36, con la cual la marca oponente va se encuentra coexistiendo, Que, la marca
solicitada pretende el registro para identificar los Servicios de ingenieros y cientificos encargados de
efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ambitos cientificos, teenoldgicos )
agricolas, investigacion y desarrollo de nuevos productos, prospeccidn e investigacion  geologica,
investigaciones quimicas, servicios de control de calidad, consulta sobre la proteceion del medioambiente,
comprendidos en la clase 42, mientras que la marea base de la oposieidn comprende todos los productos
de la clase 7. Que, basta visualizar/pronunciar las marcas de seguido para apreciar las diterencias gritticas y
auditivas que existen, CEDETEC y C CETEC no dejan la misma impresion(.,, )" —-===srerrmssrmmssmmassmasnsn—

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: (. )Basta menclonar una marea
después de la otra para comprobar que no es cierto lo mencionado en la resolucion, La tondtica de ambas
marcas es idéntica, la sola presencia de la silaba DE no logra aportar distincton alguna a la marea solicitada,
Por otro lado, el hecho de que fa marca se halle registrada en la clase 36 no es argumento para rechazar la
oposicion promovida, En el caso de autos nos encontramos con marcas que tienen relacian en los servicios
que protegen, como lo son las clases 7, 37 y 42, los cuales son servicios que no guardan relacton alguna con
los comprendidos en la clase 36, El argumento del A-quo que por el hecho de estar registrada en la clase 36
(Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios) no se
ajusta en ahmfum a j'DS pn’nc:’pms r,u Ie ngt‘n la marf'n'ﬂ...;’... En concreto J'.'tx marcas C CETEC y CEDETEC son

Iﬂ cual en marem marcaria wgmm.f un claro perjuicio tanto para euwﬁm il
previamente registrada como para el publico consumidor. (.,)" -==-ssseesseadiiteenas

] Eied I““;m—lﬂ
I-"ﬁ eied Ipnelotisl



DIRECCION HACIONAL DE

% PROPIEDAD ~
INTELECTUAL PARAGUAY

PARAGUAY
Resolucidn N® 02 3 g

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A, +++==++

GOBIERNO vt | Pﬁ'ﬁnﬁﬁ; iil

Que, la parte solicitante en su contestacion de agravios expresa: *(...) Mi representada, la reconocida
empresa TECNOMYL S.A, propietaria de los siguientes registros de marcas: - CEDETEC, clase 16, Registros
N* 545872 con fecha de vencimiento 10 de junio de 2032, - CEDETEC, clase 36, Registros N°® 536285, con
fecha de vencimiento el 22 de diciembre de 2031, Siendo asi la presente solicitud de registro de marca una
extension de los derechos adquinidos en base a los registros de marcas citados anteriormente y no asi una
alusion al registro de marca C CETEC Y ETIQUETA ../.. La presente solicitud de registro de marca esté
limitada servicios agricolas y ambientales, mientras que las marcas de la adversa se dedican al rubro de la
fabricacion de miquinas y equipos, asimismo la instalacion y mantenimiento de los mismos ..[/.. Surge a
simple vista que las marcas enfrentadas son diferentes desde los planos visual, fonético y conceptual,
motivo por el cual existe posibilidad de una eventual coexistencia pacifica entre las mismas(...)” —-sssseeees

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas CEDETEC (solicitada en clase 42) v la marca € CETEC
{ﬂ'“l.\tﬂ“li{ en las clases ?r _ﬂ'}_ B L A N B 0 8 0 .

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca “CEDETEC”, clase 42, con la marca
“F”"“‘n"‘j “CCETEC" clase 7 y T i 5 i R R e B A

CEDETEC {marca solicitada)

C CETEC (marca oponente)

Que, si bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesarlamente causarin confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
“"F”-‘Jh“",“ vistal muy L LI DTN, o i i o i e B A N A B S

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en coman, siendo que como se sabe ol andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos transcribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
ﬂmd.s en forma arbitrara f'?.-‘!?lh,. ........................................................................................

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la marca solicitada *CEDETEC” y la marca
aponente *C CETEC", por mas que compartan letras no se leen de la misma mane ACOMS
cotejar dichas marcas. La composicion de la marca solicitada "CEDETEC" es dighirita a la marky

CETEC", el hecho que compartan letras no es motivo jrara conclur (ue sea

[heted b ol Murcas, |orge Wtamendi, Edaomal: LesisNexis - Abeledo- Perrat AN, 2008
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A, «==seues

en el orden y composicion de la denominacion genera una diferencia en su estructura ortografica v por
¢llo también se I-.rnnuncjﬂn o | g ] 1 e P Py S S S I e e

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero v la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, ef nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderi que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese of mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacidn particulares. Fl examen de fas silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion tdéntica o sinilar, Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas 1guales pero otras diferentes o con un nitmo  de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
fmq[pngrﬂL[‘{}jAN(}“

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "Bl derecho marcano no protege prefijos o particulas
comunes cuando ne constituyven por sf mismos e signo distintivo,” En ese sentide, como es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada C CETEC se extiende
al uso en conjunto del signo denominativo asf presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos
tomados de forma separada, razon por la cual esta dependencia administrativa considera que tales
elementos pueden formar parte de otra marca -atn en la misma clase- toda vez que la marca posterior
posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -«

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente C CETEC posee el
registro de su marca en la clase 07 para todos los productos de la clase, la clase 7 comprende
principalmente las maquinas v las maquinas herramientas, asi como fos motores', y también posee el
registro de su marca C CETEC en la clase 37 para los “Servicios de montaje, reparacion, mantentmiento y
puestas en marcha de grupos eletrogenos electrocompensores, motocomprensores, torves de thiminacion
y secadoras de  aire; servicios Yy reparacidn  de herramientas  neamdticas  a o saber martillos
rompepavimentos”; mientras que la marca solicitada CEDETEC pretende el registro en la clase 42 para los
"Servicios de ingenieros y cientificos encargados de efectuar evaluaciones, estimactones, investigaciones e
informes en los dmbitos clentificos, tecnoldgicos v oagricolas, investigacion v desarrollo de nuevos
productos, prospeccién e investigacion geoldgica, investigaciones quimicas, servicios de control de
calidad, consulta sobre fa proteccion del medio ambiente’, = sssssssmsessssmmmmmessmsnmms s

De la cobertura sefalada vemos que la naturaleza de lo que se pratege en las clases mencionadas ey
fundamentalmente distinta: la clase 42: ampara servicios intangibles de complejidad intelectual y tedrica,
comprende especificamente los servicios prestados por ingenieros y cientificos en la realizacion de
evaluaciones, investigaciones, prospeccion geologica, control de calidad e investigacion y desagrollo de
nuevos productes; la clase 7: Ampara productos tangibles, concretamente  miguings
herramientas, motores (excepto para vehiculos terrestres) v herramientas mecinicas; Ta_clakg

servicios de naturaleza fisica y téenica o manual, concretamente la instalacion, rltman

" Direceiton Nocional de Mropicdad intelecmal {THNA PN, Jversoes paca ol evanie de macay oo Pavagisn, ppo 147 % 2060 Dispaontibbe o
btpssCwwws dimapi pov pydpertal v Y propiedad -imdustria] marcas dircctrices Vil - !
" Clastficagion de Niga, 13 edicitn, version 2036, Misponible en: hitps: weowdinapsgovars/ portal v propisdad-insusic : ifica

s ‘ Etﬂgillll““ri-“'.- )
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A, =====---

reparacion de objetos, maguinarias o herramientas para devolverlos a su estado original. No existe similitud
ntrinseca entre un servicio de consultoria o investigacion cientifica (clase 42) y una maquinaria o motor
industrial (clase 7); como tampoco existe una similitud inherente entre realizar un estudio gculﬁgit{:- o de
impacto ambiental (clase 42) y el montaje, reparacion, mantenimiento y puestas en marcha de Brupos
eletrdgenos o herramientas neumaticas a saber martillos rompepavimentos (clase 37), == —---mmmmaremmeanaes

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocido como unicfase, en virtud del Art, 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentacion de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitindose cada
solicitud mediante expedientes separados, De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta solo adjudica proteccion a la
categoria de productos o servicios para la gue ha sido creada, Las marcas en pugna pg comparten la misma
clase del nomenclador internacional, —-eererermmrm s s

Ademis, es importante mencionar que la firma solicitante ya posee registrada la marca CEDETEC en
las clases 16 y 36 (Registros N 545872 y 536285). Por lo que es posible colegir que no existe mala fé par parte
del solicitante y que la presente solicitud constituye, sencillamente, otra version de una marca ya
concedida a su favor, —-=ssssssssansnenns R S 8 R

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre las marcas CEDETEC en
la clase 42 y Ju marca C CETEC en la clase 7 ¥ 37, m— et et enn e s sen s s n st s s aan e ena

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

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

Art, |V CONFIRMAR la Resolucion N® 92 de fecha 10 de marzo de 2022 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LILIZIOSOS, «--«sscemsermmmmiiiiis s

Art. 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca
"CEDETEC", clase 42, Expediente N* 13926/2021 a nombre de :

Art, 30 NUT[F[QUESE por Cédula, < eemmmmninnns _ -sr':-» . S il .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA, --===+-=-

Asincion, 33 ﬁBH EDES

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de
PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolucidn N* 389 de fecha 23 de febrero de 2023,
dictada por la DirecciOin de MATCas, yirr oo ss s i s ansss st sissssssisissiasiasmasss

RESULTA;

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 se presenta el representante  convencional de
PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N
389 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Direccidn de Marcas, =«ss=resssmmmmmr e,

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedid el recurso
tnterpueslﬁl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023% el representante convencional de PARTNERGROUP
SOCIEDAD ANONIMA exprest agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la '.‘“!:[‘Jl'l.“‘iif'!lh dle
agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de noviembre de 2023, —-eememmmm. remsrsessesrenneas

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “.)Que la solicitud de registro de fa marca
AUROCORT ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que haluéndose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca. se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion 2021-2198485 AEROCORT Clase § Registro Titular S49857 MEGA LABS SA. [UY]
Comentario: Que las denominaciones son cast idénticas, muy semefantes, no podrdn tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin erear riesgo de conflision entre los consumidores. -, prn lo qrn‘ ile
conformidad al articulo 69 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitadof,,. )" -

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: (. )Es crerto que
las marcas tienen en comtin el mismo sufijo "CORT". Sin embargo, como punto principal en el andlisis entre
ambas denominaciones, conviene tener presente que en nuestro pais co-existen NUMerosas Marcas cuyos
registros han sido concedidos a nombre de diterentes titulares para amparar productos de fa clase §
(einco), que utilizan como parte de su denominacidn el mismo sutifo formado por las letras "CORT" /.. Los
registros concedidos por la propia Diveccion de la Propledad Industral, sefialados mas areiba, denotan con
claridad que para tales casos no ha tenideo reparo en conceder marcas con caracteristicas simifares a fa que
mi mandante ha solicitado, que cumplen con los requisitos de novedad y especialidad, requeridos por
nuestra ley. La denegacion del registro de la marca solicitada en estos autos resultaria en conseciencia
inadmisible, ilegal y discriminatoria ../.. el prefijo "AERO" incorporado a fa denominacion de la marca
*AEROCORT" es evocativo de aire /.. La marca "AUROCORT” solicitada por mi mandante tiene un prefijo
diferente y por ende no evoca el mismo significado ../..Otro aspecto relevante, es que mi mandante ha
limitado f.ur solivitud para distinguir exclusivamente: “producto antiinflamatorio para el tratamiento de
diversas enfermedadis OCUIRIes (), —ssreresrersrscrmrressrs s S SR T TS ST

Que, corresponde a esta Direccion General resolver sobre la procedencia o no del recurso
inl‘ErF_}“Egt[jL---v-—-—----—-----------—-------------d------I-----I.-I--I-Inl-d--l-“--l-lH-I-ld-d--llI-ll1ll-lll-l-+rlllI--l-d-lllhlnllllrllilllrllllil|lllIHl

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en 5
desmembraciones, de farma sucesiva y no simultanea, el resultado que arro)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA,, «=---==--

criterio gque debe primar a la hora de determimar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "Bl derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes ciando ho constituyen por sEmismos ef SIgno diSHRve, " s seeasaes

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jursprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
tonético, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademais en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o slgmllullw magnitud, Se puede pemlnr a simple vista la diferencia existente entre las

L Ti T m s et m s mamn b s s S B B oS 60 o000 5 i 880 00 0 00 0 0 B S e e
AUROCORT (sohcitada), y
AEROCORT (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
||“|-_|1~Elﬁh’]” vistal fmuy | oy e q |5 T S O

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

Que, expresa el Dr, Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tpicas, la unpresion geperal v los principales elementos del signo®, En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre las denominaciones existen ciertos elementos en comin, difieren en la composicion de los
demis elementos, por ello no necesariamente causaran confusion en el seno del piiblico cansumidor pues,
e su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente quu aleja toda posibilidad de
que exista uni confusion entre dichas MArcas, == sttt s st e e

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY ™ senala cuanto
siguer ) La comparacion visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de Jos caracteres coincidentes, el nimero
de palabras v la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entenderi que existe similitud fondtica si el sonido de la pronunciacian de los
elemoentos verbales de Jos signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresin fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. Fa’ examen de las ..‘lﬂd'fhh'

COMUNES Feviste una m,riﬂ.' hf am,nmnmcm m" um:p.u.n HErcas .ru.n[-m amente, }.t 155

"HRREUER M, Pedro © Trabadi de marcas de dbice v ole commerero, Edliboral Maolwos. Baerios Apes, 1940
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA, ««-ssxxss

pronunciacion diferente por lo que son fondticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN Signo
Pt].'r'!’t."!‘ff.l'rH’.LE{J.‘.FAN:{.,.J“.'-"""-"'"-"----"-"“*“'“""'""'"'”"""'""""""""""'”'"'"'"““"”""”

Que, las denominaciones enfrentadas difieren en la composicion de sus respectivos prefijos: AURO -
AERO, es asi que aunque las mismas compartan sus desinencias, esta diferencia en sus rafces ortograficas
genera una fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos
que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil: AUROCORT - AEROCORT, ===-s=s=snsnnsee-

Que, al realizar la busqueda en la base de datos de la Institucion, se constatd que la firma solicitante,
PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA, ya es titular del Registro N* 541993 para la marca "AUROCOAT" en
la clase 05. Este antecedente permite inferir que la intencidn del solicitante con la presente solicitud es
obtener una marca con caracteristicas similares o que forme parte de una familia de marcas, dado el sufijo
"ﬁURD" cﬂmpartidl]_.—. ........................................................................................ A EIEIRETETTET

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos gue i
marca base de rechazo *AEROCORT" registrada para la gluse 05 comprende todos los productos de la clase:
“La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico
o veterinario’; mientras que la marca en tramite de registro "AUROCORT" solicita la cobertura para los
productos especificos de la glase 05; "Antiinflamatoria para el tratamiento de diversas enfermedades
OCUIATES", —esrenmeesssesnsasatsssassnsssressmmsaresasmsstssetessutsstassasssrartessenns esns sransessaatessebERRAR LIS IR AL TSR TS"

De la cobertura sefalada vemos que, aunque las marcas enfrentadas compartan la misma clase del
nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a productos especificos dirigidos @ tratar
Enrermedadﬂb}I’Hrucui{jl'll'_lsnclilarfiﬂ.-_- vvvvvvvvv e T P P R R S PR R R T E TR R L R R R LA Ll bl bbb b b bbb b b b

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar gue existen otras
marcas registradas en la clase 05 que también utilizan el elemento *CORT" como parte de su denominacion
y que se encuentran coexistiendo pacificamente, Al respecto, al realizar la bisqueda en la base de datos del
sisterna informdtico institucional se verifican los siguientes registros: MAXCORT, Registro N 460367,
FRECORT, Registro N 600414, NULAREF CORT, Registro N® 513005; NEOXETIC CORT, Registro N® 529879
extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 a nombre de
diferentes titulares, por ende, esta Direccion no encuentra fundamentos legales que mmld.m :]m- L
solicitud de registro actual preda prosperar @n registrn, — oo

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

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

Art. 12 REVUCAR la Resolucion N® 389 de fecha 23 de tehrua—Mt‘.ﬁ

rhl'l'_‘i._i.lt!rl mlacioral de P‘I’u[r]r.'nl.ll‘l Intislectual [IEHM Clasilfbcachtm de Mz, 1% ediciin, version 2020, ©

Observacionss generales
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT",
CLASE 05, EXPEDIENTE N* 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA., ==-+==-=--
Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"AUROCORT", cluse 05, Expediente. N* 50092/2021, solicitada a nombre de
PARTNERGROUP SOCIEDAD ANONIMA. <+ -oeeaeamsma s eesamseconscamseiceenes

Art, 18 ND’I‘IFEQUESE.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACION MERCANTIL®, CLASE 35, EXPEDIENTE N® 28323/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A, ==s+sssssnssesmssnmsnmssmmasmmessiasasenssansssasseasasanmasssssnnansess

Asuncion, Bﬁ ﬂEH EDEﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. en contra de la Resolucian N* 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LItIZI0S0s, y; seessesresesssimer st isassssss

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1191 de techa 29 de
diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios LINEIOSOS. - --orermrmmrmsmmassrananes

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso interpuesto,s -

Que, en fecha 28 de junio de 2024 la representante convencional de CENTRO DE MATERIALES S.A.
expresd agravios; en fecha 01 de agosto de 2024 esta Direccion tiene por presentada la expresion de
agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley, — -

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de CORPORACION MERCANTIL
S.A. contestd el traslado de los agravios, En consecuencia, en fecha 07 de octubre de 2024 esta Direccidn
General dicto la providencia de Autos para resolver. -s= s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. Janalizando las marcas CM CORPORACION
MERCANTIL (solicitada) vs. CENTRO DE MATERIALES (oponente), en comjunto @ncontramos gue se
puede concluir vilidamente que las marcas en cuestion no podrin de manera alguna causar confision
directa ni indirecta o inducir en error al pablico consumidor, dado que fas marcas impactan de manera
distinta en la mente de los consumidores, reunfendo la marca solicitada los elementos necesarios para su
registro que son novedad y especialidad, por o que las mismas pueden coexistie pacificamente,
constatindose de esta forma que las marcas no goardan ninguna relacion ni confundibihidad, Que, aungue
se observa que aungue compartan la misma particula "CM", en términos tonéticos, esta similitud no alcanza
un nivel que pueda generar confusion en ef publice consumidor, Que, ademas cabe destacar que fa misma
particula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar; CM CALCE MAS,
Registro N° 495,317, CM CAMILA MARIA Registro N° §4.815, CM CENTRO MARKET Registro N*® 535,609, CM
COIL MASTER Registro N° 506,816, entre otras ../.. Que, en este caso cabe mencionar que en materia
procesal el interés es la medida de la accidn, en tal sentido esta Direccton considera que la oponente en
ningiin momento se ha limitado a solicitar fa marca CM CENTRO DE MATERIALES en nuestro pals, lo gue
nos hace deducir que no existe ningtin interés de parte del mismo ../.. vemos que claramente que no hay
riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la solicitud de autos pueda
coexistir con las ﬂ;mnenfps{“rjp A RSP ——

QUL entre otros &rgumvnmq se aErawa el ape]amv CENTRG DE MATERIALES SA v manifs

I ': pi':.‘.--.lln;um'u'
PRpisdel inieloems
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *CM CORPORACION MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S5.A, =-+stntsutssstusassmsmssamsnsanssanmananssnssassanantansamssssssssansns

CENTRO DE MATERIALES han coexistido en el mercado local por vanios anios, sin que surjan conflictos en
base i dicha coexistencia, Debemos destacar que el local comercial del Recurrente se encuentra a tan solo
Le km del local comercial de Corporacion Mercanul ../.. En este sentido, el Recurrente se agravia en base a
las Direccion de Asuntos Marcartos Litigiosos sobre los nombres comerciales, la omision que del
reconociniento de los derechos que la misma Ley de Marcas otorga a los titulares de nombre comercial. La
tirma Centro de Materiales S.A., es una empresa que fue fundada en el ano 2008, Desde entonces, viene
operando publica v continuamente en el rubro de la construccion, abocada principalmente a la
comercializacion de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminacion
como cerdmicas, inodoros, porcelanatos y lavatonios, entre otros. Por lo tanto, corresponde revocar la
Resolucion en cuanto a las afirmaciones esbozadas por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos en
Cuanto a (1) la generacion de derechos sobre un signo marcario, asi comao (H} el alcance de proteccion que
ki normativa local concede a los nombres comerciales (.,)" —-==smeeermramimri i et e

Que, el representante convencional de CORPORACION MERCANTIL S.A, manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: “(..) El recurrente micia su expresion de agravios contra la
decision dictada en primera instancia sosteniendo que estd de acuerdo con lo resuelto por el a-quo, en
estos términos: “LEstamos de acuerdo con e Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus
manifestaciones con relacion a posible coexistencla pacifica de las marcas en cuestion. Concordamos que
los elementos en comtin son insuficientes para generar confusion...”, y en su petitorio, ni siquiera pide
revocacion de la resolucion recurridi /. En atencion a lo expuesto, corresponde declarar DESIERTO EL
RECURSO DE APELACION, debido a que evidentemente NO EXISTE INTERES EN LA INSTANCIA
RECURSIVA NI AGRAVIO ALGUNO para el recurrente al estar de acuerdo con lo resuelto por el a-guo. Sus
manifestaciones de por si exponen una falta de legitimacion recursiva, por no pretender la revocacion
parcial i total de la resolucion. En efecto, cabe destacar la total contradiccion entre sus fundamentos
iniciales de oposicion y lo ahora sostenido, evidencrandose que no se opone a lo resuelto, es decir, a la
prosecucidn de los tramites de registro de la marca /.. Reforzando atn mis nuestro argumento, como
meridiana evidencia de que la solicitud de marca de mi representada no se instaura sobre un capricho
camo asoma la recurrente, hacemos mencion de las solicitudes presentadas con prefacion(...)” —sssssseaasas

Que, el Art, 420 del Codigo Pracesal Civil, de aplicacion supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley
1294/98 De Marcas, dispone: "Art.420.- Poderes del Tribunal. El Tribunal no podra tallar sobre cuestiones no
propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aguello gue no hubiese sido materia de recurso(...), —-

Del escrito de fundamentacion del recurso se entiende que el agravio de la recurrente se circunscribe
no al sentido en que fue resuelta la oposicion sino & *(1) ki generacion de derechos sobre un signo
marcario, asi como (i) ¢f alcance de proteccion que la normativa local concede a los nombres comerciales”.

Que, respecto a la proteccion otorgada al nombre comercial, la Ley 1294/98 De Marcas dispone:
*Articulo 75.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el
comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta
ley. Articulo 76.- El titular de un nombre comercial tendri el derecho de impedir el uso en el comercio de
un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de
causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o

pudiera causar al titular un dafio econémico o comercial injusto por razéon de un aprovechamiento
indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular,” —--+sssseeeearenacees

Quie, conviene mencionar lo senalado en el Material: “Directrices para
Paraguay” aprobado por Resolucion DINAPL N® 259/2025: *(...) se podri impugn:
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACION MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 28323/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A, =-ssesesssssasnmnssssmsersnnsasmmnnsnssmnssnnssnnssanssasssnsasmsesnsnssss

una marca que reproduzea o incluya un nombre comercial cuando el uso de la marca para los productos o
servicios especificados seria susceptible de causar un resgo de confusion o una falsa impresion de
asociacion o de vinculo con el titwlar del nombre comercial.  La Oficina tendrd en cuenta el sector v la
actividad comercial real de la entidad titular del nombre comercial, v lo comparard con los productos v
servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. St la naturaleza de esos productos y servicios
fuese idéntica, similar o sustancialmente vinculada con la actividad comercial del titular del nombre
comercial, se debe atender la objecion.  Por lo que se refiere a la similitud entre los signes, a menudo
ocurre que un nombre comercial y, mis adn, una denominacién social estd constituida por elementos
genéricos, descriptivos o desprovistos de cardcter distintivo. Cuando el nombre comercial incluya uno o
miis elementos distintivos, estos deben servir de base para la comparacion de los signos,  En estos casos, el
nombre comercial anterior sélo serfa obsticulo para el registro de una marca posterior si ambos signos
fueran sustancialmente idénticos o similares en sus elementos distintivos, sin tener en cuenta los
elementos no distintivos que contuvieran. Sin embargo, en caso de identidad de un nombre comercial con
una marca posterior, esta no seria registrable atin cuando todos los elementos constitutivos del nombre
comercial fuesen genéricos 0 descriptivas (...)" === s==ressssmmmrsimrms s s s s s s s ans

Que, esta Direccidn General estd lejos de desconocer la proteceion otorgada legalmente al nombre
comercial. No obstante, los derechos conferidos al nombre comercial se deberan sopesar en el caso
concreto -como ¢s regla en el derecho marcario- y para ello se deberd tener en cuenta: la similitud entre la
denominaciin de la marca solicitada y el nombre comercial; la similitud entre el sector y actividad
comercial de la entidad titular del nombre comercial y la cobertura de productos y servicios especificados
en la solicitud de registro de marca, como asi también las circunstancias particulares en cuanto a la
distintividad del signo y a la posibilidad de confusion o asociacion en el sector del publico pertinente, —---

Que, respecto a la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados afirmados por el A-quo,
corresponde a esta instancia administrativa resolver si1 cabe o no la posibilidad de confusién entre *CM
CORPORACION MERCANTIL", clase 35 (solicitante) y "CM CENTRO DE MATERIALES" (oponente), =«

CM CORPORACION MERCANTIL (solicitada)

CM CENTRO DE MATERIALES (oponente)

Que, al iniciar el andlisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una wvision de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asociados, De esta
manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de confusion, tras un
anilisis desde la dptica de los eventuales consumidores, oo s srxnres

Que, 51 bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre si, no necesanamente
causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresian visual
muy O PO IR, ot 0 0 0 0 A B B B B B B S A S A S A S ST a i mF S F T e PR R e AR o Ca e e

Que, siguiendo esta linea de razopamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comtin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjun 'S
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, vy nos }J,g!ﬁnﬁ"li‘ﬁm.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACION MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A, ==-s==--- e -

continuacion "..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del andlisis y no sus partes integrantes
lepamda#eﬂ forma arbitraria i L e

Que, unalizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *CM CORPORACION MERCANTIL" y
de la oponente *CM CENTRO DE MATERIALES" por mas que compartan letras no se leen de la misma
maners, como se puede notar al cotejarlas, La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos),
mientras que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer
elemento “CM", pero difieren en los demis componentes: CORPORACION MERCANTIL - CENTRO DE
MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortogrifica, por lo que también se diferencian
claramente en su Pronuneiaciin, —sssssssessae. Rt

Los signos enfrentados: “CM CORPORACION MERCANTIL" (solicitada) - “CM CENTRO DE
MATERIALES” (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma
clara, Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas
confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, asi también la proteccion
otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aslada. Por ello cabe
manifestar gque las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demas componentes y que tales
letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aun en la misma clase- toda vez que
la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior o del nombre comercial, como
R e I L L L 1 A R —

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “Ef derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por 85Emismos of SIgNo distiniive, - ss« coemmmmmn e

Quie, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigue () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nidmero y fa
secuencla de fas fetras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras v la estructura de los signos (por ¢jemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para gue no se
p tedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas }'WWW El examen de las silabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o simifar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ntmo de
pronunclacion diferente por lo que son toneticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
Jrosteric w ALEOSAN f{)". R 4 S S A A B e O e M A S o S e e B W W

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para
los servicios: “Servicios de importacion, comercializacion y venta de productos de construccion, de
productos para instalaciones sanitanas, de productos de calefaccion, de ventifacion y distribucion de agua,
de fontanerfa®; mientras que la actividad comercial del nimnentv se L'II'!.'lIIISi.'I'IhI:' a: "el rubro de la

baldosas, tejas y pmdmrus de terminacion como cerdmicas, u:urfu.rm pwtui'anams ¥ T‘-.'

otros” . Al respecto, esta Direccion considera que, por mas de que las mismas am

. Ab

Ewetwnchion dhe Marcas Jorge Ctamends, Editorial LexisSesi o Abeledo: Perron ANO: 20008 ]_):-r:'ﬂufi ,:n : : ,:”':,Il: il
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL. EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CDRPDRAEI{'JN MERCANTIL", CLASE 35, EXPED[ENTE N*® 2&!2‘!,"2()22 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A. - o ik

actividades de comercializacion en rubros similares, al ser la denominacion de la solicitante y del oponente
plenamente distinguibles, no existird riesgo de confusidn o asociacion entre las mismas, <o

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la solicitante *CM

CORPORACION MERCANTIL", en la clase 35, y el oponente “CM CENTRO DE MATERIALES", — ---««ceevveenes

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn arriba a la
conclusion que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, -+

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucidn N* 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LINEIOSDS, s e s sssssssiss

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *CM
CORPORACION MERCANTIL", clase 35, Lw;wdunre H'!ﬂﬂ‘iﬂﬂ!! solicitada a
nombre de CORPORACION MERCANTIL S.A. -~ sorrmmmmgereeees ravrsssr s

Art.32  NOTIFIQUESE por Cédula, - eersemmmmoeenaes
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACION MERCANTIL®, CLASE 37, EXPEDIENTE N"28330/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A, «=-==rs+-ssusearsescrsumanmerssasssermssssassnsinsssmsssnsnssmessasassnses

Asuncion, 3{] ABR 2026

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. en contra de la Resolucidn N* 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios t-itiﬁillﬂllﬂ.'f: ----- R —— S R -

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 1190 de fecha 29 de
diciembre de 2023, dictada por la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ===« srsvesreners exvrrsres

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedid el reeurso Interpuesto, -«

Que, en fecha 28 de junio de 2024 la representante convencional de CENTRO DE MATERIALES S.A,
exprest agravios; en fecha 01 de julio de 2024 esta Direccidn hiene por PFL‘-LHHCIJ la expresidn de agravios
y corre traslado a la contraparte por el término de ley, — s s

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de CORPORACION MERCANTIL
S.A. contestd el traslado de los agravios, En consecuencia, en fecha 07 de octubre de 2024 esta Direccion
General dictd la providencia de Autos para resolver - s s s ssena e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. lnalizando las marcas €M CORPORACTON
MERCANTIL (solicitacta) vs, CENTRO DE MATERIALES (oponente), en conjunto encontramaos gue se
puede concluir vilidamente que las marcas en coestion no podrin de manera alguna causar confuston
directa ni indirecta o inducir en error al piiblico consumidor, dado que las marcas impactan de manera
distinta en la mente de los consumidores, reuniendo Ly marea solicitada los elementos necesarios para su
registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistie pacificamente,
constatindose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relacion ni confundibilidad. Que, aungue
se observa que aungue compartan la misma particula "CM”, en términos fonéticos, esta similitudd no alcanza
un nivel que pueda generar confusidin en el piblico consumidor, Que, ademis cabe destacar que la misma
particula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALCE MAS,
Registro N® 495317, CM CAMILA MARIA Registro N* 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N* 535,609, CM
COIL MASTER Registro N® 506,816, entre ofras ../.. Que, en este caso cabe mencionar que en materia
procesal el interés es la medida de la accion, en tal sentido esta Direccion considera gue la aponente en
ningiin momento se ha limitado a solicitar la marca CM CENTRO DE MATERIALES en nuestro pals, lo que
nos hace deducir que no existe ninguin interds de parte del mismo /., vemos que claramente que no hay
riesgo de confusidn ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la solicitud de autos puedi
coexistir con las ¢ pone L T A L LT T r

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CENTRO DE MATERIALES S.A. v manifiesta:
‘(.. JEstamos de acuerdo con la Direccion de Asuntos Marcartos Litiglosos en sus maniests
relacion a posible coexistencia pacifica de las marcas en cuestion . Conege AINON B
comtin son insuficientes para generar confusion /.. Es mds, CM €O ::' EA&'J&N'

ACHERS (CEM)

:- i General de |rr| dad [adusiinl
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N*® 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACION MERCANTIL®, CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A, s+~restsnrasianssnsssanssaonnsanncsnsanssasansesnssssnsiomissantstsssstssssis

CENTRO DE MATERIALES han coexistido en el mercado local por varios anos, sin gue surjan conflictos en
base a dicha coexistencia, Debemos destacar que ef local comercial del Recurrente se encuentra a tan solo
La km del local comercial de Corporacion Mercantil /.. En este sentido, el Recurrente se agravia en base a
las Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos sobre los nombres comerciales, la omision que del
reconoctmiento de los derechos gue fa misma Ley de Marcas otorga a los titulares de nombre comercial, La
firma Centro de Materiales SA. es una empresa que ue tundada en el anio 2008, Desde entonces, viene
operando pablica y continuamente en el rubro de la construccion, abocada principalmente a la
comercializacion de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tefas v productos de terminacion
como ceramicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros,  Por lo tanto, corresponde revocar la
Resolucion en cuanto a las aticmaciones esbozadas por la Direccion de Asuntos Marcarios Litiginsos en
cuanto a (1) la generacion de derechos sobre un signo marcario, asi coma (i) el alcance de proteccion que
i normativa local concede a los nombres comerciales [..)" —-==ssmmmmrm e

Que, el representante convencional de CORPORACION MERCANTIL S.A. manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: *(..) £ recurrente micia su expresion de agravios contra la
decision dictada en primera instancia sosteniendo que estd de acuerdo con lo resuelto por el a-quo, en
estos  términos: "L Estamos de acuerdo con la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus
manifestaciones con refacion a posible coexistencra pacifica de las marcas en cuestion. Concordamos que
los elementos en comin son insuficientes para generar confusion..”, v en su petitorio, ni siquiera pide
revocacion de ki resolucion recurrida /. En atencion a fo expuesto, corresponde declarar DESIERTO EL
RECURSO DE APELACION, debido a que evidentemente NO EXISTE INTERES EN LA INSTANCIA
RECURSIVA NEAGRAVIO ALGUNO para el recurrente al estar de acuerdo con lo resuelto por el a-quo. Sus
manifestaciones de por si exponen una falta de legitimacion recursiva, por no pretender la revocacion
parcial ni total de la resolucion, En efecto, cabe destacar la total contradiccion entre sus fundamentos
iuctales de oposicion y lo ahora sostenido, evidenciandose gue no se opone a lo resuelto, es decir, a la
prosecucton de fos tramites de registro de la marca /. Reforzando aiin mis nuestro argumento, como
metidiana evidencia de gue la solicitud de marca de mi representada no se instaura sobre un capricho
comao asorma la recurrente, hacemos mencion de fas solicitudes presentadas con prelacion(.. )" —=sssssesssee

Que, el Art, 420 del Codigo Procesal Civil, de aplicacion supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley
1294/98 De Marcas, dispone: “Art.420.- Poderes del Tribunal. £l Tribunal no podri fallar sobre cuestiones no
propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aguello que no hubiese sido materia de recurso(...). —-

Del eserito de fundamentacion del recurso se entiende que el agravio de la recurrente se circunscribe
no al sentido en que fue resuelta la oposicion sino a; () la generacion de derechos sobre un signo
marcario, asi como (1) el alcance de proteccion gue la normativa local concede a los nombres comerciales®,

Que, respecto a la proteccion otorgada al nombre comercial, la Ley 1294/98 De Marcas dispone:
"Articulo 75+ El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso pblico en el
comercio, No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta
ley. Artieulo 76 El titular de un nombre comercial tendri el derecho de impedir el uso en el comercio de
un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de
causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o
pudiera causar al titular un dafio econémico o comercial injusto por razén de un aprovechamiento
indebido del prestigio del nombre o de la empresa del ttular.” —=ssssesssesmsmsnss i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “CM CORPORACION MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N*28330/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A. -=r=sessrsnssensssensssns g

una marca que reproduzca o incluya un nombre comercial cuando el uso de la marca para los productos o
servicios especificados serfa susceptible de causar un riesgo de confusion o una falsa impresion de
asociacion o de vineulo con el ntular del nombre comercial. La Oficina tendrid en cuenta el sector v la
actividac comercial real de fa enticlad titular del nombre comercial, v lo comparard con los productos v
servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. Sila naturaleza de esos productos v servicios
fuese jdéntica, similar o sustancialmente vinculada con la actividad comercial del titalar del nombre
comerctal, se debe atender fa objecion,  Por lo que se refiere a la similitud entre los signos, a menudo
ocurre que un nombre comercial y, mis aun, una denominacidn social estd constituida por elementos
genéricos, descriptivos o desprovistos de caricter distintivo. Cuando el nombre comercial incluya uno o
miis elementos distintivos, estos deben servie de hase para la comparacion de los signos, En estos casos, el
nombre comercial anterior sélo serfa obsticulo para el registro de una marca posterior si ambos signos
fueran sustancialmente idénticos o similares en sus elementos distintivos, sin tener en cuenta los
elementos no distintivos que contuvieran, Sin embargo, en caso de identidad de un nombre comercial con
una marca posterior, esta no serfa registrable atin cuando todos los elementos constitutivos del nombre
comercial fuesen genéricos o descriptivos {..)" —--

Que, esta Direccion General esta lejos de desconocer la proteccion otorgada legalmente al nombre
comercial. No obstante, los derechos conferidos al nombre comercial se deberdn sopesar en el caso
concreto -como es regla en el derecho marcario- y para ello se deberd tener en cuenta: la similitod entre la
denominacion de la marca solicitada y el nombre comercial; la similitud entre el sector y actividad
comercial de la entidad titular del nombre comercial y la cobertura de productos y servicios especificados
en la solicitud de registro de marca, como asi también las circunstancias particulares en cuanto a la
distintividad del signo y a la posibilidad de confusion o asociacion en el sector del pablico pertinente, —

Que, respecto a la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados afirmados por ¢l A-quo,
r.'urn.-spundu a esta instancra admimstrativa resolver si cabe o no la pumhllidmi de confusian entre *CM

CORPORACION MERCANTIL", clase 37 (solicitante) y "CM CENTRO DE MATERIALES" (oponente]), =
CM CORPORACION MERCANTIL {salicitada)
CM CENTRO DE MATERIALES (oponente)

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en ¢l derecho marcano, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asociados, De esta
manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de confusion, tras un
analisis desde |a dptica de los eventuales consumidares, -«eocorsmmmmm..

Que, s1 bien es cierto que entre los signos enflrentados existen similitudes entre si, no necesariamente
causaran confusion en el seno del priblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
muy diferente.

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan Iutr.p. 0
elementos en comtin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto .nrﬁllusdt»mnju
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente litigio, y nos permitimos \

W Ehr:.:-:m Ll ‘ whiiiial
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACION MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL §.A, =s+sxssstssnssssstssssssasssassassnssssnssonssssssnssssnessnnsssnnmsesnes

continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del analisis y no sus partes integrantes
“Pmd“ & m"n mmii 4?)" ....... AR ————— T L L L T

Que, analizando el campo ortografico y fonetico de la solicitante *CM CORPORACION MERCANTIL" y
de la oponente *CM CENTRO DE MATERIALES" por mas que compartan letras no se leen de la misma
matierd, como se puede notar al cotejarlas. La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos),
mientras que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos), La similitud se da en el primer
elemento “CM", pero difieren en los demas componentes: CORPORACION MERCANTIL - CENTRO DE
MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortografica, por lo que también se diferencian
CHAPAITIENTE B SU PROTIUIECIIEION, e e e L L e e s

Los signos enfrentados: “CM CORPORACION MERCANTIL® (solicitada) - “CM CENTRO DE
MATERIALES" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma
clara, Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas
confundibles, ya que el cotejo coma la proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo
y no o sus elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser
anuhizadas en conjunto con los demis componentes del signo y que tales letras pueden hallarse contenidas
en otras denominaciones marcarias -aun en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea
elementos que la diterencien de la marca anteror o del nombre comereial, como el caso de autos, —-------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "Bl derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por st mismos el signo disHnEve, " =ssses s

Que, al respecto, las *DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ senalan cuanto
siguer () La comparacion visual de Las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencla de las fetras o caracteres, la posicidn de las palabras o de los caracteres coincidentes, el numero
de palabiras v la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante gwones) [../ Se entenderi que existe similitud fondtica si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o Jo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. £l examen de las silabas

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estari determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes
signos  denominativas contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronuncicion diterente por lo que son foncéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
L T L ——

Quie, en cuanto a la cobertura de la marca solicituca, la musma pretende el registro en la clase 37 para
los servicios: "Servicios de construccian, reparacion e instalacion de azulejos, de pisos ceramicos, de
instalaciones de banto, cocina y parding mstalacion ) repacacion de caletones, de termocaletones, de carios
plisticos y accesorios, de motobombas! servicios de plomerda™; mientras que la actividad comercial del
oponente se arcunscribe a: el rubro de la construceidn, abocada prncipalmente a la comercializacion de
materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tepas v productos de terminacion como cepd
inadaoros, porcelanatos y favatorios, entre otros™, Al respecto, esta Direccion considera qife, por-g
las mismas amparen servicios y actividades de comercializacion en rubros similares; al si;r Ja (eT

" Derec v de Marcis, Jorge Odamendl. Editonal Lexishesis - Awledo Perrd S50 2008

1w i h1LI11II|1|d|.' s 1I1.'|Jnl.| |I1I.|.'1n.iu|.|| ||'lt'1H'||'|'| e |1;lmu o et e miicas e Pavagiaan, pp, 147y 2 ) Dispenible ¢ TJII' i
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "CM CGRPDRACION MERCAN‘I‘]L' CLﬁ»SE 37, EKFED]ENTE N'il‘ﬂﬂﬂﬂﬂ A
NOMBRE DE CORPORACION MERCANTIL S.A. - seemEeERTEaE serrsrasrszazzeseasans

de la solicitante y del [}!'l:'l-ﬁuntp Fslmu‘m nte distinguibles, no existird nesgo de confusion o asociacion
entre las mismas, " E—— AR TTELERTTETEEY

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la solicitante *CM
CORPORACION MERCANTIL", en la clase 37, y el oponente *CM CENTRO DE MATERIALES®, —---+--veeenn-

Que, en hase a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccidn arriba a la
conclusion que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todos los planos de comparacion, por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, o=

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucidn N* 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023 dictada por la

Direcciom de Asuntos Marcarios Litiglosos, sesseees T T T E T T T e

Art, 29 ORDENAR la prosecucian de los trimites de la solicitud de registro de la marca *CM
CORPORACION MERCANTIL", clase 37, Expediente N'ZH!EOJ'IDH. solicitada a

nombre de CORPORACION MERCANTIL S.A, - T —— aA R A A
Art. 38 NOTIFIQUESE por Cédula, «-vommmmeone i SOt /-
8
(
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N* 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING
AR A AT BPICES & POODE. cnsrsssssoinninstrassapsansnsnseesrssannsaresersnsasnsonymssnnysmimymri s st

Asuncidin, 3 0 ABR 028

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de A.D, PADMASINGH
ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en contra de la Resolucion N* 1706 de fecha 08 de noviembre
de 2024, dictada por la Direccion de Marcas, yi--

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de AD,
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de
la Resolucion N® 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Direccion de Mareas, =«

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
in[erpuﬂxtn_--------------------.-.-.".---.-.".-.-......1..1....--1.n-.”...---1---"-"-"."---."-“.,-"..-__,..-.-,,...-......

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de AD, PADMASINGH ISAAC,
Trading as AACHI SPICES & FOODS exprest agravios, Esta Direceidn tiene por plewnmda la t-xprtﬂ.u‘un ile
agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025, —-----eeeessimmsssinnen. sassenssnasennens

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que fa solicitud de registro de la marea AACH! ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la biisqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente
Denominacion Clase Registro Titular 2004-1418337 2021-2121262 OCHS! OCHSI 29 29 411295 534546 Novex
Sa. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que fas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, s crear riesgo de confusion entre los
consumidores., por lo gue de conformidad al artfculo 69 de la Ley 1294798 de Marcas, no ha lugar o J'u
Sﬂhﬂ!’&dﬂﬂ.} e e A L T W T WA N W A S A S A i e R

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *(..Jen primer
lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca
antecedente, ya que las mismas no son idénticas nt confundibles entre si, pues difieren en sus aspectos
fonético v ortogrifico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el
publico consumidar. Es por ello que, tal come ya fue mencionado en el parvato anterior, la comparacion de
similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos
divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformacion de las denominaciones, las marcas
antecedentes se conforman de la siguiente manera; "OCHSI, mientras que la marca solicitada por mi
comitente fue presentada como: *AACHI® /.. Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D,
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACH! SPICES & FOODS se establecio en India. Aachi Masala conocida
como la marca mas confiable v fa marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la
India; Aachi Group fue findada en el afin 1995(. )", sser=evessssssmmraamsmmsnemnnsmn s o ey sesaassraanass

Que, corresponde a  esta Direccion  resolver  sobre la pr gu:rdnnmu o on
1nterpuestﬂ|l“.....“...-....-...-..-."-..----.-.n-...........--.-.1.---.1-"1-”1-.--1-,-1-. sl s .
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Resolucion N'_0_2 4 3

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N® 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING
ﬁs MEH] SPIEH & FQODS. i R R R R R m e o m o n o o 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0

Que. en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
dexmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, ¢l resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comun ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos ef SIgno distintive, " - et esnnmiennnne e

Que, 4 los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrna como por lu jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grifico y
fonetico, asi como del aspecto ideoldgico o conceptual. Ademas en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las

IMIRMAR 2= sesrstrsmminnnairasiinnsasiisissssanan T

AACHI (sohcitada), y
OCHSI (base de rechazo)

Que, s bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causarin confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion visual muy diferente, ssssssssessimmmmiii s nseasrsas s e ssasases frmrrammesassssesesicsessnnras

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio” que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tpicas, la gnpresion general v los principales elementos del signo™, En el caso en estudio, la impresion
general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composicion de sus elementos, por ello no
causarn confusion en el seno del pblico consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra, —--

Que, al respecto, las “"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefiala cuanto
sigues o L comparacion visual de Jas marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras v la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
clementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética gertéral t
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. 'El exatgrf de lag silalas

Vo~

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, yi gué tn el

£ oo :
— - 3w Cludia PndklarEristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING
AS AACHI SPICES & FOODS, =—=sssessasscsscnssasmmsmnrssssanssssassssssmmnsmnsnnssnssesnsssnsunenensassnsnsssesasssenssnnne

estard determinada por las silabas comunes v su combinacion idéntica o similar, Por ejemplo, fos siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes; Signo anterior CLENOSAN Signo
Pﬂ'ﬁ'rf'ﬂ:ﬂf ALEOSAN fr’m}"_ A T 8 0 0 0 8 0

Que, las diferencias ortogrificas de las marcas son notables; AACHI - OCHSI, de estas diferencias se
genera una fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos
que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil, La similitud fonétiea depende del nimero
de silabas, las vocales y la secuencia ritmica. La marca solicitada "AACHI" posee en su estructuri ortogrifica
las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "OCHSI" las vocales o-1, La variacion de las vocales
iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: *CH® frente a "CHS", hace que su
pronunciacion sea completamente distinta al oido del consumidor, == s

Nuestra legislacion impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca yil
existente, si existe riesgo de confusion o asociacion por parte del publico consumidor. A este respecto, esta
Direccion General considera que los signos "AACHI" y "OCHSI" presentan diferencias claras a nivel visual y
fonético, Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente
ni inferir un origen empresarial comin, aun cuando ambas marcas sean utilizadas para designar productos
IRCIOIEOEH ] Al I st s e B A R s R R e e e et

Que, es importante destacar que la denominacidn solicitada, "AACHI", es a su vez parte de la razon
social de la firma solicitante, AD. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACH! SPICES & FOODS. En otras
palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria, Por
consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma
solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que estd solicitando el registro de
parte de su propia denominacion comercial, — -« e s s e

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

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

Art. 12 REVOCAR la Resolucién N* 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la
D’irfffjﬁﬂ 'Elf.‘ o L T e

Art, 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"AACHI", clase 29, Expediente, N* 31045/2023, solicitada a nombre de AD,
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS, -+ awasanssaneans

ATt 3¢ NOTIFIQUESE. s=ressrsesssssssncsvsassssnsmmnsnnmnanssssnsssnnsysd
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI",

CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31075/2023, SﬂUCITADﬁ POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS MCHI
R B BEICTIIS. s v A e S AT A SR T i v mn s R A n e A i AR AR R T R LRSS

Asuneidn, ;.

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de A.D, PADMASINGH
ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en contra de la Resolucion N* 1855 de fecha 16 de noviembre de
2024, dictada por la Direcciéin de Marcas, ¥i- S

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de AD,
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS e interpone Recurso de Apelacion en contra de
la Resolucion N 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024 dictada por la Direccion de Marcas, —---s=--==seeae

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
iT'ltt'l‘;’lllEﬁlﬂ.'--""-"""-"""-""""-""---"-----""""'""""'""""""--"""""'"'"'"""'""""""""""

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de AD, PADMASINGH ISAAC,
Trading as AACHI SPICES & FOODS expresd agravios, Esta Direccidn tiene por prﬂt‘ntdﬂu la expresion de
agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enera de 2025, —---ceeeeeneneas srirssssrassasssssansaan

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.JQue fa solicitud de registro de la marca AACH! ha
sido presentada para amparar los servicios de la clase 43, Que habiéndose realizado la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominacion Clase Registro Titular 2021-2121262 20212121264 OCHS! OCHSI 29 30 534546 534547 Novex
S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semefantes, no podrin
tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,
par lo que de conformidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado..)" =+«

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(.Jen primer
lugar. no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca
antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre si, pues difieren en sus aspectos
fonético y ortogrifico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el
publico consumidor. Es por eflo que, tal como ya fiie mencionado en el parrafo anterior, la comparacion de
similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no comeo elementos
divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformacion de las denominaciones, las marcas
antecedentes se conforman de la siguiente manera; “OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi
comitente fue presentada como: "AACHI" ../. Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D.
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se establecid en India, Aachi Masala conocida
como la marca mds confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la
India, Aachi Group fue fundada en el aiio 1995(..)", =======ssssrsrasssssssrmrrssssssssssssssmssssmmssna s s s nnn e nsas

Que, corresponde a esta Direccidon resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto_-----....-----..--..........................................................................................1................ ——

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser maHxxiﬂaq en st eanjl L
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea, ¢l resultado -:]ue arroje la wslm‘- b
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI",
CLASE 43, EXPEDIENTE N® 31075/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI
SPICES & FOODS, ==ctesestussnsnssnsnnsansnrasnniosnssnascsssscssanssnssssnnnssnnnsnssansniassnsnssnnestsansssanesenssnnssesnnss

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en comin ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria.
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por sEmismos el SIgno distingive, " e,

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

T T o o o o R B L B L B R B 8 800 0 8 BB B B B S S S S S AR EE R RS e s
MAACHI (solicitada), v
QOCHSI (base de rechazo)

Que, st bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
'”n;:;"_-:.;[:’;n visual muy s L LA S

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio® que; “Para
apreciar fa posibilidad de confusidn no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterfsticas
tpicas, Ly impresion general v los principales elementos del signo™. En el caso en estudio, la impresion
general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composicion de sus elementos, por ello no
causarin confusion en el seno del pablico consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra, —--

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefiala cuanto
sigue: () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entenderd que existe sinulitud tonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente, Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El examen de las s;fdhds
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya qmn una similitud foné
estara determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar, Pereer
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras dife

'H : ha Cristaldo
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI",
CLASE 43, EXPEDIENTE N* 31075/2023, SOLICITADA POR A.D, PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI
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pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
PHH&'I‘TH."A!'.EOE"N'-['".}‘."'""""""""""""'"""'"""'""'""'"""'"""'""""""'"""'""""'""'"

Que, las diferencias ortogrificas de las marcas son notables; AACHI - OCHSI, de estas diferencias se
genera una fuerte distincidn fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemos
que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil, La similitud fonética depende del nimero
de silabas, las vocales y la secuencia ritmica. La marca solicitada "AACHI" posee en su estructura ortografica
las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "OCHSI" las vocales o-i, La variacion de las vocales
iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "CH" frente a "CHS", hace que su
pronunciacion sea completamente distinta al ofdo del consumidor, — -,

Nuestra legislacion impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya
existente, si existe riesgo de confusion o asociacion por parte del piblico consumidor, A este respecto, esta
Direccion General considera que los signos "TAACHI" y "OCHSI® presentan diferencias claras a nivel visual y
fonético, Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente
ni inferir un origen empresarial comuin, ain cuando la marca pretenda el registro para los servicios de
“suministro de alimentos y bebidas; alojamiento temporal®y la marca antecedente cuente con registros
concedidos en 1as clases 29 y 30, —-sserssressrsmrsams s e e s s s e s a e e e

Que, es importante destacar que la denominacién solicitada, "AACHI", es a su vez parte de |a razon
social de la firma solicitante, A.D, PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS, En otras
palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria, Por
consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma
solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que estd solicitando el registro de
parte de su propia denominacin comiertlal, ssserrssrmsisisiiamnissnrasirrsisisssmssisssreiarranssranasninse

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucidn N® 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024 dictada |m| li
Direccion de Marcas, - S SN ISR TS TN TR TR TR TR TELA

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"AACHI", clase 43, Expediente, N°® 31075/2023, solicitada a nombre de AD.
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS. --: - srnrseeans

;ﬁmc i Geneddl dol sligdumrisl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHTI",
CLASE 30, EXPEDIENTE N* 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI
RN OR A REINE e i niiisediin s mBin a8 Gl g e TSy e e SRS g e Sy = My NS R o

Asuncion, 3 0 ABR 7078

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de AD, PADMASINGH
ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en contra de la Resolucion N* 1707 de fecha 08 de noviembre de
20024, dictada P”r“ Direccitn de Marcas, Yirrerseesannrs s R T e——

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de AD,
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS e interpone Recurso de Apelacion en contra de
la Resolucian N* 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Direccion de Marcas, —s-=sssesmeees

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
interpuestn1 .........................................................................................................................

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de A.D, PADMASINGH ISAAC,
Trading as AACHI SPICES & FOODS expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentadﬂ la ﬂprusn’m de
agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025, —--=--mrermmrmrmsnnnsssisasaneenns

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera ques “C)Que la solicitud de registro de fa marca AACHI ha
sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizadeo la busqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca; Expediente
Denominacién Clase Registro Titular 2014-1418336 2021-2121264 OCHSI OCHSI 30 30 411294 534547 Novey
S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no
podran tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre fos
consumidores.. por lo que de conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha .fu,:,.u d o
-‘rnl'mrmdnr Y s s TR T R R R T

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: (. Jen primer
lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente simifar a la marca
antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre si, pues difieren en sus aspectos
fonético y ortogrifico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el
publica consumidor. Es por ello que, tal como ya fite mencionado en ef parrafo anterior. la comparacicin de
similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos
divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformaciin de las denominaciones, las marcas
antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras gque la marca solicitada por mi
comitente fue presentada como: “AACHI" ../. Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D.
PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se establecid en India. Aachi Masala conocida
como la marca mds confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores def sur de la
India, Aachi Group fue fundada en el afio 1995(..)", =+=s=sscsnsnsnsnrsmnssnssssmimensrsinasnnsmssansres

Que, corresponde a esta Direccion  resolver sobre la
- .F
In":rpueﬁtn_ ............................................................................... ;




BIRECCION NACIOHAL DE

PROPIEDAD @ GOBIERNO pri, | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY REKUAI

Resolucién N‘_O__z 4 5

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI",
CLASE 30, EXPEDIENTE N* 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI
SPICES B FOODS, msrusasunsnssnsnanusnnnnsissantossssssasssss by tashesnssshissossensessssnsssnssstsssmtiaisssmsasmmass s

*

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
comparten elementos en coman ello no necesarnamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria,
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por s mismos el sIgno distiniive, " --=-scseemse e

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctring como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos grafico y
tonetico, asl como del aspecto ideologico o conceptual, Ademis en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas, Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las
T TR s K5 S e G A S i G e

AACHI (solicitada), v
OCHSI (base de rechaza)

Que, si blen es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causaran confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
Impresion visual muy diferente, =« e ssnsmrasrmmn

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fabrica y de comercio® que: “Para
apreciar la posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracterfsticas
tipicas, Lo unpresion general v los principales elementos del signo*, En el caso en estudio, la impresion
general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composicion de sus elementos, por ello no
causaran contusion en el seno del pablico consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. —--

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefiala cuanto
siguer “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética g ;
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién partioulires. £I exgimsd de lag silakas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una 1

e s, Cl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI",
CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI
SPICES & FOODS, —- a——— N~ S —————

estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. Por ejemple, los siguientes
signos denominativos conttenen algunas sifabas iguales pero otras diferentes o con un ntmo de
pronunciacion diterente por lo que son fonéticamente diferentes; Signe anterior CLENOSAN 'ﬂ'li,i'!rl
PﬂsrenGrALEﬂSAN ) Tt L e T T T T T e T D P P E R LR LR EE LSRR

Que, las diferencias ortogrificas de las marcas son notables; AACHI - OCHSI, de estas diferencias se
genera una fuerte distincion fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacidn de la otra, tenemos
que la impresion auditiva que generan ambas es bastante disimil, La similitud fonética depende del nimero
de silabas, las vocales y la secuencia ritmica, La marca solicitada *AACHI" posee en su estructura ortografica
las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "OCHSI® las vocales o-i. La variacidn de las vocales
iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "CH" frente a "CHS", hace que su
pronunciacion sea completamente distinta al oido del consumidor, —-eeeeeeeeec..

Nuestra legislacion impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya
existente, si existe riesgo de confusion o asociacion por parte del publico consumidor, A este respecto, esta
Direccion General considera que los signos "AACHI" y "OCHSI" presentan diferencias claras a nivel visual y
fonético, Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente
ni inferir un orgen empresarial coman, aun cuando ambas marcas sean utilizadas para designar productos
iNClUldng enla Clage B0, —— -sr-mmrrmrmmrsnrmrrmsrrems s s ss e s e s e S S IS RS S AR S A SRR BRI TA AT SRS

Que, es importante destacar que la denominacion solicitada, "AACHT", es a su vez parte de la razon
social de la firma solicitante, A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS. En otras
palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propletaria, Por
consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma
solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que esti solicitando el registro de
parte de su propia denominacion comercial, ==ssssstsereesscssiesrreninrerecnssiinniesstannsins s,

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

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

Art, 12 REVOCAR la Resolucion N* 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la
Direccion de Marcas, secessesssssesmssamnsarssrrssraasssrssrsssssrasrsssssrssssnssaresraansssanns

Art. 22 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca

g T ﬂ*hd ndunml
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N* 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
BT 1o g i 0 1 T —————————

o s
Asunclon, J U Afd il

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de APISNUTRI
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI en contra de la Resolucidn N 1270 de fecha 13 de wpm*nlhn' de 2024,
dictada por la DirecclGn dé Marcas; Y ssesesreemreesprersmsenessamermrsavsessnmssasmmnysnmnnsanssanans ssasanmastanymszun

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de APISNUTRI
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 1270
de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Direccidn de Marcas, ===

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedia el recurso
tntﬁr'pueﬁn_..""uuuuuuu-uuq-"--.---"-n--uu---uun-u-un----n-----nnu-ur--n“n-nunnvxuunrv-u--rv------v

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI expresd agravios. Esta Direccion tiene por prvwntadu ln e::prﬂlﬁn de ﬂgl avios y
llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2024, —--=reerrrrmmmmrssrmesrssnrsanssss e,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.)Que la solicitud de registro de la marca
MEGANUX ha sido presentada para amparar los servicias de la clase 35 Que habiéndose realizado la
buisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca;
Expediente Denominacidn 2016-1631741 MEGAMOX Clase § Registro Titular 436284 Farmedis S.a, [PY]
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencia
pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores., por lo gue de
conformidad al articulo 67 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado,,. )" s ssssssssmssssssnsns

Que, entre otros argumentns, se agravia el representante convencional y manifiesta; (.. Ja primera
vista se denota la diferencia en cuanto a la conformacion gramatical de fas marcas en estudio, puesto gue fa
denominacién presentada por mi representada fue solicitada de la signiente manera: "“MEGANUX"
mientras que el antecedente que nos compete fue solicitado de la siguiente forma "MEGAMOX", De esta
manera, a todas luces se pueden apreciar las diferencias categdricas existentes entre las marcas en pugna
whe 13 pronunciacion de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata ficilmente al
pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONETICO se constituye en otro punto
diferenciador ../.. la misma cuenta con sobrados elementos que la distinguen de aquella y con seguridad
ambas pueden coexistir pacificamente dentro del mercado consumidor(... )", «=-ssessssmsssmmma.

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
intEI’pLIEStG.""-"--"---"---f-““"'““"“““""“"“""'““'"""""'"“'""'"""""""'""'“"""“'"“”"'

u-.____\_

Que, en pnmﬂr término, Iat marcas en t,uf:-stmn dnlwn ser analizadas en mtnnjuntu i

Director
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 135, EXPEDIENTE N°® 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Si bien
compirten elementos en comin ello no necesanamente conlleva a gue sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria,
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por si mismos ol signo distintive,  =s=--s-see-. e et s AR R

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

T L T 0 0 L 000 0 0 0 00 S i e e

MEGANUX (solicitada), y
MECAMOX (base de rechazo)

Que, si bien es clerto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesartamente causardn confusion en el seno del publico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
iImpresion visual muy PR v n inininn st i s ot i o s i it i e A A e e it

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fibrica y de comercio® que: “Para
apreciar la posibilicdad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tipicas, fg anpresion genergf v los principales elementos del signe®, En ese orden de ideas, si bien es cierto
que entre lus denominaciones analizadas se comparte el inicio *“MEGA® y terminan en la letra “X*, difieren
en la composicion de los demis elementos, por ello no necesariamente causarin confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresion diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas, —s««sssseseeemssamesneesneenn.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" sefiala cuanto
sigue: () La comparacion visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de Jos signos comparados filese el mismo, o lo suficientemente cercano para q :
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién l"nn!hﬂl gel

ol |

signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. £/ exa
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N°® 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRBLL s=resssnsiasunsimuvusioussnmessetuss s s o i sn syt se et e i s udus s

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por las silabas comunes y su combinacidn idéntica o simifar. Por ejemplo, los siguientes
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
POSEErIOr ALEOSAN (...} +mrssssrnesesnssasnsssasassssinsssnasssassnnssssssass sansananss

Que, la diferente terminacion de las denominaciones (MEGANUX - MEGAMOX) genera una
impresién grafica distinta. De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan
ambas es bastante disimil: MEGANUX = MEGAMONX, ==sssssssssassssssnsssssssnsssnssssasssnsssssssnssssssssssssssssnss

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesion es st existe coexistencia
previa en el nomenclador, Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que utilizan en sus
denominaciones el prefijo "MEGA™ en la clase 05, clase en la cual se encuentra registrada el antecedente,
En ese sentido, segin la bisqueda realizada en el sistema informitico de la Institucidn, tambien se
encuentran registradas las marcas: MEGA MEN, Registro N* 584991, a nombre de GNC Holdings, LLC;
MEGAMYLASE, Registro N® 607287, a nombre de BIOGARAN; MEGAVIR, Registro N® 631687 , o nombre de
Gador S.a; MEGACIT, Registro N°® 440762, a nombre de O.h, Farma S.a.c.l; extremo que demuestra que
marcas con denominaciones con la ralz "MEGA" se encuentran coexistienda pacificamente sin que ello
afecte la libre competitividad entre los mismos, «++=ssssserrrssrssnmmmsimmmmrsr s e

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "MEGAMOX" registrada para la glage 05 comprende todos los productos de la clase,
la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
veterinario’, mientras que la marca en trimite de registro "MEGANUX" solicita la cobertura para los
servicios especificos de la glase 35; “Servicins de comercializacion (por cualguier medio) de alimentos para
animales; Comercializacién (por cualquier medio) de articulos para animales; Comercializacién (por
cualquier medio) de preparados veterinarios; Comercializacion al por mayor de preparaciones sanitarias,
farmacéuticas y veterinarias y sumimstros médicos; Comercializacion al por menor de preparactones
sanitarias, farmacéuticas, veterinarias y material méalicn”,-sswcscssassicmmisamiemamisnims s

De la cobertura sefalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a servicios de
comercializacion de alimentos y articulos veterinarios, =«

Que, en base a las consideraciones de hecho vy de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de rugixtrn: ésta Direccion considera que es un signo que posee

Wi Industrial
hiedad htelectunl
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
*MEGANUX", CLASE 35 EXPEDIENTE N‘ 352&3}’2&23 SDLICITADA POR AP[SNUTRI PRODUTOS

ALIMENTICIOS BIRBLI == tsosessssssesscasssessinnssnsansssciansasacssinsnanssasersmssssantecssrmnamrmmmnmereetsimasasesssenss
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 1® REVOCAR la Resolucion N* 1270 de fecha 13 de wpnumbru de 2024 dictada pur la
Direccion de Marcas, - sssssssssimesariseansenas - A S

Art, 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"MEGANUX", clase 135, Expediente. N* 35263/2023, solicitada a nombre de
APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE

Art, 19 (04 y 15 (o]0 1) AT OTP——————
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELL ——---rensrerssasnssennsssnssnnsssnsssenssasesssnsssssssssssssssssss ssnsssssssssssssssssastssisssnsasses

Asuncion,

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de APISNUTRI
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI en contra de la Resolucion N° 1271 de fecha 13 de wpnemhre de 2024,
dictada por la Direccion de Marcas, yi------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de APISNUTRI
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N* 1271
de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Direccion de Marcas, —«see .

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso
‘interpueslu...-----------.---.----.---------------r----------rr-----r---------n-rr--r-"r---r-ni-l|-|llllr-llalllllIl.llll1=:1l|!l|l11'.ll|1'-‘1”'

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI expresd agravios, Esta Direccion tiene por presentada la D!-:;Jrl:-u!:‘.':n de agravios v
llama autos para resolver en fecha I8 de diciembre de 2024, — oo s,

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: Y.)Que la solicitud de registra de fa marca
MEGANUX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5, Que habiéndose reafizado la
biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente Denominacion 2016-1631741 MEGAMOX Clase § Registro Titular 436284 Farmedis S.a, (PY)
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrin tener coexistencha
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre los consumidores,, por lo gue de
conformidad al articulo 62 de la Ley 1294798 de Marcas, no ha fugar i lo solicitadof,,, )" «s=sseesssmsain

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: " Ja primera
vista se denota la diferencia en cuanto a la conformacion gramatical de las marcas en estudio, puesto gue fa
denominacion presentada por mi represetnada fue solicitada de la siguiente manera: "MEGANUXT
mientras que el antecedente que nos compete fite solicitado de la siguiente forma "MEGAMOX", De esta
manera, a todas luces se pueden apreciar fas diferencias categdricas existentes entre las marcas en pugna
wh la pronunciacion de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata Rcilmente al
pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONETICO se constituye en otro punto
diferenciador ../.. la misma cuenta con sobrados elementos que fa da.sunguwr de aquella y con wgundad
ambas pueden coexistir pacificamente dentro del mercado consumidory..)".

Que, corresponde a esta Direccitn resolver sobre la procedencia o no del recurso
inter‘puestu_ ..................................................................... T P T T e T e R T R T

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, el resultado que armjr.' Vi
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de mnﬁla;r@n entre las
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
mMEmc]os EIREL]. e e L L L L b b o L T T e —————————————

comparten elementos en comin ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre si, toda
vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria,
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas
comunes cuando no constituyen por s mismos el Signo distintive, " -=««--=sseessemmme e

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

L e L R T T e T A ——— DT T T T T R ——————————

MEGANUX (solicitada), y
MEGAMOX (base de rechazo)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre si, no
necesariamente causardn confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una
impresion vigual muy D o o e i i e e i o

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro *Tratado de marcas de fabrica v de comercio” que: "Para
apreciar fa posibilidad de confusion no son determinantes los diversos detalles, sino las caracteristicas
tpicas, L uppresion general v los principales elementos del signo®. En ese orden de ideas, si bien es cierto
(que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio *“MEGA" y terminan en la letra *X", difieren
en la composicion de los demis elementos, por ello no necesariamente causarin confusion en el seno del
publico consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresién diferente
que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre dichas marcas, =-sreeeeemmemm .-

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” sefiala cuanto
siguer () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un anilisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posiciin de las palabras o de los caracteres coincidentes, el niimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo. los elementos denominativos separados o unides
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacién de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacién particulares. El exam 5T
comunes reviste una espectal importancia al comparar marcas fonéticamente, ya QUSRS

estard determinada por las silabas comunes y su combinacion idéntica o similar. ?ﬁf%}f}_{ s

"HRELER M, Pedio C, Tratado de marcas de brica v de comercio, FEdisriol Bobins. Hiienos Adres 196 ‘-\ \r T" |
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N*® 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N°® 135265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELL —- — A A ——————

signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o can un rtmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: ﬂrgm} anterior CLENOSAN &tgnu
pos!’ermrALEﬂbﬂ.N"() S Ry PR SR SIS S CC GRS S S S

Que, la diferente terminacion de las denominaciones (MEGANUX - MEGAMOX) penera una
impresion grafica distinta, De dichas diferencias ortogrificas se genera una fuerte distincion fonética,
debido que al pronunciarlas una a continuacion de la otra, tenemes que la impresion auditiva que generan
ambas es bastante disimil: MEGANUX - MEGAMOX, —===s=s==s-sssesmmermmsemmmsenmsnenessmisansnsnssnaneessnnsnsnnss

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesidn es si existe coexistencia
previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que utilizan
en sus denominaciones el prefijo “MEGA" en la clase 05, En ese sentido, segtin la bisqueda realizada en el
sistema informético de la Institucion, también se encuentran registradas las marcas: MEGA MEN, Registro
N*® 584991, a nombre de GNC Holdings, LLC; MEGAMYLASE, Registro N*® 607287, a nombre de BIOGARAN;
MEGAVIR, Registro N® 631687 , a nombre de Gador S.a.; MEGACIT, Registro N* 440762, a nombre de O/h,
Farma S.a.c.i; extremo que demuestra que marcas con denominaciones con la raiz "MEGA™ se encuentran
coexistiendo pacificamenete sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos, s -ssssssemmmnans

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la
marca base de rechazo "MEGAMOX" registrada para la glase 05 comprende todos los productos de la clase,
la clase 5 comprende principalmente las productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o
veterinario’; mientras que la marca en trimite de registro "MEGANUX" solicita la cobertura para los
productos especificos de la glase 05 "Aminodcidos para uso veterinario; Anticonceptivos para animales;
Castrador quimico para animales; collares antiparasitarios para animales; enzimas para uso veterinario;
paﬁa.’e&‘ para mascotas; grasas para uso veterinario; Lociones para uso veterinario; medicamentos para uso
veterinario; preparados bacterianos para uso médico o veterinario; preparaciones de enzimas para uso
veterinario; preparaciones quimicas para uso veterinario: preparaciones veterinarias: preparaciones para
lavar animales [insecticidas/; reactivos quimicos para uso médico o veterinario; Complemento alimenticio
para la alimentacion animal; Complementos alimenticios para animales; Suplementos proteicos para
animales; Champtis insecticidas para animales; Champiis medicinales para mascotas; toallas higienicas
desechables para mascotas; toallas higiénicas desechables para mascotas; Alfombrillas  sanitarias
desechables para cubrir colchoneras Para MASCORAS", -=«=+s==sssssamssstrmmana et s s s

De la cobertura sefalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos
destiriados & animales, 3l SECtOr VAIEINARID, == serecstnicinticcinnioincnonannsininainisrmssnntsniiniesiansmsinsessaarases

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud dt: rcgmm' tsta Dlrt.‘t.'t.'is':-n '.,'un'udura que es un sigt OSeL

1 Mireceitn Macional de T’nq:lcdud Iulr.'lcl.llml 1"'|'|"h'|': ll.ulthm.ll.'lﬂ Llr NIJ‘H. 13 edicitn, version 2036, CLASIFICACION
Ohservpciones genetiles
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MEGANUX", CLASE 05, EKFEDIEN'I'E N‘ !ﬂﬁﬁlﬂil SDLICIT&DA PDR AP]SNUTR] FRGDUTDS

ALIMENTICIOS BIRBLL —ssiminnnsssa e s i S R S S
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 12 REVOCAR la Resolucion N* 1271 de fecha 13 de 5epttembre de 2024 dictada por la
Direccidn ;hi Marcas. - D T T — Sp— I — .

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"MEGANUX", clase 05, Expediente. N* 35265/2023, solicitada a nombre de
APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELL, ---z:azeacarsssassssscessnssssssessssassncass

Art, 39 NOTIFIQUESE. «+++vvenmesenseonssmsiannsnne . AT S G

lig "15-- General Intering
i General & Pro iplbdsd Indusarial
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES 5.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N* 13497/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A. ===sss=srssseascsnansnseasrrasansssnnssnneasssessassasssesssssasssesssssssssmassnssssnsnsnsnnns

i 17171 et
Asuncion, 3 U Al L

VISTO: el recurso de apelacidn interpuesto por la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. en contra de la Resolucidn N* 250 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Direccién
dc ﬂsuntns Marcanus L1HH1HEUH. },': B e . el e e 0 T 0 . el V- R - A AT TR AT

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 250 de fecha 25 de
marzo de 2025, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LItIBIOsos, <= reeremmmrmsrsnnsanas e

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso interpuesto,

Que, en fecha 21 de julio de 2025 [a representante convencional de CENTRO DE MATERIALES S.A,
expreso agravios; en fecha 24 de julio de 2025 esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios
y carre traslada a la contraparte por el término de ley, —- -

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 el representante convencional de CORPORACION
MERCANTIL S.A. contestd el traslado de los agravios, En consecuencia, en fecha 13 de octubre de 2025 esta
Direccion General dictd la providencia de Autos para resolver. s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..)Que, af cotejar las marcas solicitada CM CENTRO
DE MATERIALES Y ETIQUETA y CM oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca
solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (CM). 81 bien tiene importancia el anilisis
de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunte, Y, desde este punto
de vista, presentan un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una
marca por otra) come a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo ovigen de produccién), v gue
con la inclusion de las palabras "CENTRO DE MATERIALES", no le aporta la diferencia necesaria para
distinguirse de la marca registrada va que en el conjunto notamos que preponderan las letras "CM® Que,
entre la denominacion soheitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca base de la oposicion, se percibe que entre las nusmas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, en razdn de las identidades
existentes entre la marca solicitada y fa oponente, el publico consumidor puede verse inducido a error, v
causar una confusion entre las mismas, ademmiis debemos tener presente que lis marcas en cueshion tienen
por finalidad distinguir mismos productos de la clase 19 {materiales de construeeiin), lo que nos da la
pauta que la oposicion sea declarada procedente. Que, ademis el oponente ya cuenta con derecho
adquirido sobre fa marca CM en nuestro pais con Registro n® 594480 en la clase 19 que comprende: (todos
los productos de la clase 19 (materiales de construceion), este registro le otorga prioridad y proteccion
!f'gaf lo qu.? refuerza su posicion en la r:pr:m i6n contra la solicitud dt." CM CENTRO DE MATERIALES

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CENTRO DE MATERI/ :
"(.)A través de la Resolucion, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos dec I.mﬁ’?nmu Jnh e
accion promovida por el Oponente en contra de fa Marca Solicitack con base en ff,rn*gf&l‘ﬁf%.l' .
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERLALES S.A, -+-++=s+ssestssesansassncrmrsensmesmssensonsnssensarsasmesanents

N. 594480 en clase 19. Para demostrar que la Resolucion es, no solamente erronea, sino que también es
contradictoria con argumentos anteriores emitidos por la propia Directora, es importante aclarar los
sigutentes hechos: (i) Que, el Oponente remitio una nota de cese de uso al Recurrente, intimande al cese
de uso de fa marca CM CENTRO DE MATERIALES, (ii) Que, en fecha 31 de mavo del 2022, el Recurrente
presenta apasicion en contra de las solicitudes de registro de las mareas CM CORPORACION MERCANTIL

N.® 2228323 y 2228330 en clases 35 y 37, respectivamente (las *Oposiciones”). En este sentido, aclaramos que
las Oposiciones fueron presentadas con base en la proteccion otorgada por nuestra legislacion al nombre
comercial, En este caso, el Recurrente viene utilizando el nombre comercial "CM CENTRO DE
MATERIALES" desde hace muchos arios, lo cual se hablara detalladamente mis adelante. Dentro de estos
procesos, el Oponente ha contestado las Opasiciones, manifestando entre otras cosas, que: "A simple vista
se puede observar que, en el anilisis de conjunta, ambas marcas presentan diferencias visuales, auditivas y
conceptuales que las hacen perfectamente distinguibles”. Entonces, el Oponente ha alegado anteriormente
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, contradiciendo totalmente sus nuevos
argumentos expuestos en la presente Oposicion y en la accion de cese de uso prus.:'n.ruu'u contra la marca
del Recurrente, la cual mencionamos en el priximo punto. Destacamos que la Direccion de Asuntos
Marcarios Litiglosos dictd las Resoluciones N.© 1190/23 y 1191/23 (las "Resoluciones”), por las cuales rechazo
las Opasiciones considerando que fas marcas no podrin causar confusion directa ni indirecta o inducir en
ervor al publico consumidor. Asimismo, las Resoluciones disponen: "Que, aungue se observa que, aunque
commpartan ke misma particula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel qgue pueda
generar contusion con el publico consumidor. Que, ademis cabe destacar que la misma particula se
encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALE MAS, Registro N°
495317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL
MASTER Registro N° 506,816, entre otras”. Dicho esto, no cabe dudas de que es criterio de esta Direccién
gue s marcas "CM", "CM CORPORACION MERCANTIL" v *CM CENTRO DE MATERIALES SA" pueden
coexisti pacificamente, Estamos de acuerdo con la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus
manitestaciones con relacion a la posible coexistencia pacifica de las marcas en cuestion, Concordamos en
(que fas elementos en comun son insuficientes para generar Confision ,.,)” —--------eeeaseezseeeasrazameeesns

Que, ¢l representante convencional de CORPORACION MERCANTIL S.A. manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: *(..)Cada procedimiento debe ser analizado en su propia marco:
signos enfrentados, clases solicitadas v objeto procesal, En el presente caso, la autoridad concluyd
correctamente que fa solicitud "CM CENTRO DE MATERIALES S.A" resulta confundible con mi marea
registrache "CM", va que reproduce integramente el elemento distintivo principal, agregando solo
expresiones genericas gue no efiminan el riesgo de contusion ../. El consentimiento recayd tinicamente
sobre la parte dispositiva, fivorable a los intereses de mi mandante, que rechazo la oposicion de la apelante
Y permitio el avance de las solicitudes de mi principal. Es principio procesal elemental que una parte no
estd obligada m habilitada a apelar fundamentos aislados cuando la decision final le resulta favorable, Por
tanto, mal puede intetpretarse que mi parte ha aceptado consideraciones con las que nunca coincidio, ni
quie ello tenga efecto vinculante en este procedimiento ../.. Mi postura siempre ha sido clara y uniforme:
sastener mi mejor devecho en virtud de mis marcas registradas "CM* (clases 11 y 19) y "CORPORACION
MERCANTIL® (clase 37), asi como mis solicitudes de "CM CORPORACION MERCANTIL® (clases 35 y 37). En
base a esos derechos me opongo a selicitudes posteriores que reproduzcan o imiten esos signos de forma
que generen confusion. La referencia que se intenta utilizar en mi contra fue una formulacion aislada en un
contexto procesal distinto, sin incidencia sustantiva. En cambio, la contradiccion real proviene de la
apelante, que al ser intimada nego riesgo de confusion con mis marcas, para luego sostener lo contrario al
aponerse a mi solicitud . Por otra parte, la suptiesta coexistencia de otras :rjamas':;p}? 'C’M; S
la contraparte, no implica que cualquier signo con esas letras sea registrable.Cada caso debédn
manierd concretu: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompanados
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S A", CLASE 19, EXPEDIENTE N* 13497/2024 A NOMBRE DE
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claramente diferenciadores. En cambio, agui ambas partes actian en el mismo rubro de construccion, lo
{]‘H:;"gt'ﬂt'fﬂ c””ﬁmlﬁi” .aﬁ:k'_i{-ll‘-i © J.“hrf.f"l"i'fﬂr“.,]" P ——

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas CM CENTRO DE MATERIALES S.A, (solicitada en clase 19) v la
marca CM (registrada en las clases 11 y 19); CM CORPORACION MERCANTIL (registrada en las clases 11y 19)
y las solicitudes previas CM CORPORACION MERCANTIL (en las clases 35 y 37). —=ccarmmmssmmmmmmmmmnne.

Que, al iniciar el analisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado
desde una vision de conjunto, como es regla general en el derecho marcarin, sin artificiales
desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepeion de una de las marcas puede ser asociada con
la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestion
pueden © no ser confundidas en el mercado, tras un anilisis desde la optica de los eventuales
D LR L1 T Tt R T L Tl Lt T T ——————

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusidn entre la solicitud de registro de la marca *CM CENTRO DE MATERIALES S.A.",
clase 19, con la marca oponente *CM", clase 11 y 17, "CM CORPORACION MERCANTIL®, cluse 11 y 19, "CM
CORPORACION MERCANTIL", solicitada en las clases 35 ¥ 37, — o, .

CM CENTRO DE MATERIALES S8.A, (marca solicitada)

CM (marcas de la oponente)
CM CORPORACION MERCANTIL

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre si, no necesanamente
causaran confusion en el seno del pablico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
muy D ] T R L PRSP ENS RSP TRR S R——

Que, siguiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o
elementos en comin, siendo que como se sabe el anilisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto analisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucidon del presente hitigio, ¥ nos permitimos transeribir a
continuacion “..En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del anilisis y no sus partes integrantes
separadas en forma arbitraria (747)./+=s++=ss=sssansrsnssassssssnssssssssssssnmsssssanasssanassasnsnanssass

Que, analizando el campo ortografico y fonético de la solicitante *CM CENTRO DE MATERIALES S A"
y de la oponente “CM" y "CM CORPORACION MERCANTIL" por mas que compartan letras no se leen de la
misma manera, como se puede notar al cotejarlas, Una de las marcas de la oponente estd compuesta por
una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que la marca solicitante tiene
cuatro elementos (una sigla y tres vacablos). La similitud se da en el primer elemento "CM®, pero difieren
en los demids componentes: CORPORACION MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, &
ampliamente en su estructura ortogrifica, por lo que también se diferopcls Ry

PrONMUNCIACIAON, ——sssssrssssesasssssisanssssssnssssnnsnsanssssssannsansanses /‘/
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE
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Los signos enfrentados: “CM CENTRO DE MATERIALES SA." (solicitada) - "CM CORPORACION
MERCANTIL" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma
chara, Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas
confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, asi también la proteccion
otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe
manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demis componentes y que tales
letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -ain en la misma clase- toda vez que
la marea posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos, —-------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege pretijos o particulas
comunes cuando no constituyen por s mismos el SN diStive, " e s

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA El EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY” sefialan cuanto
stgues () La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el numero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresién fonética general de un

signe denominativo son sus letras y sflabas y su orden y acentuacién particulares. E! examen de las silabas

connes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinacda por las silabas comunes y su combinacian idéntica o similar. Por ejempio, los siguientes
signos  denominativos  contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diterente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
I"mnq'"u' ALEOSAN l"{"‘“}“r”q T

Quie, en cuanto a la cobertura de la marca sohicitada, la misma pretende el registro en la clase 19 para
todos los productos; mientras que la oponente tiene el registro de sus marcas CM en las clases 11y 19 para
todos los productos de las respectivas clases; CM CORPORACION MERCANTIL en las clases 11y 19 para
todos los productos de las respectivas clases; y las solicitudes previas CM CORPORACION MERCANTIL en
lus clases 35 y 37 (para “Servicios de importacion, comercializacion y venta de productos de construccion,
de productos para instalaciones sanitatias, de productos de calefaceion, de ventifacion v distribucion de
agua, de fontaneria® y para “Servicios de construccion, reparacion e instalacion de azulejos, de pisos
cerdmicos, de instalaciones de bano, cocna y jarding instalacion y reparacion de calefones, de
termocalefones, de carios plisticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomerfa”, respectivamente),
Al respecto, esta Direccion considera que, por mis de que las mismas amparen productos y servicios
similares, al ser la denominacion de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existira
riesgo de confusion o asociacion entre [as MISIMAS, ««es s mm o e

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicion en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas
registracas a nombre de otros titulares en la clase 37 (clase relacionada a la peticionada y del opon
las cuales la openente tiene solicitudes previas) que utilizan CM como parte de su dengmirg
buisqueda realizada en el sistema informatco de la Institucion, también se encientrar

:qﬂpﬁ entral Intering

ral drhug-.td:ﬂﬂrulul
Wul de Fropiedsd Intelecimnl



DIRRCCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO oy | PARAGUAI
INTELECTUAL PARAGUAY | REKU

Resolucién N‘j_z 4 8

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N* 13497/2024 A NOMBRE DE
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marcas: CM CONSMETAL Y ETIQUETA, Registro No, 462242, o nombre de Valerio Barrios Ruiz Diaz, con
fecha de expiracion: 19/06/2028, clase 37, para los Servicios de construccion, reparacion e instalaciion,
servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construccian, CM & G CONSTRUCCIONES,
Registro No. 535744, a nombre de Christian Fabian Moragas Gonzalez, con fecha de expiracion: 20012(2031,
clase 37, para los servicios de Construccidn®, obras civiles, piscinas, amphaciones, fichadas, cielo rase,
albanileria, instalacion de aparatos de are acondicionado, cimaras y sensores de seguridad; extremo que
demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 37 -relactonada a la de
autos- con dicha sigla -CM- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direccidn no encuentra
fundamentos  legales que  impidan  que la solicitud  de registro actual  pueda  prosperar  en
L o W ——

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: “Un factor de gran importanci a tener en cuenta en los casos en gue se discute la
confusion es la coextstencia anterior de fas marcas en pugna, Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de eflas registrada v la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confiisiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asi se fo ha reconocido,™, «-=ssesesesssn s

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etigqueta diferenciadora con un fondo de
color gris v extremos laterales en tonos rojizos, las siglas CM en color rojo intenso y debajo el nombre
CENTRO DE MATERIALES S.A, en una tipografia mis delgada en color negro, la cual en conjunto deja una
impresion diferente de la etiqueta de la oponente que se compone; una de ellas de fondo negro y las letras
CM en tipogratia especial en color blanco y la otra fondo color blanco, la siglh CM en las mismas letras
especiales y al costado derecho CORPORACION MERCANTIL en tipogrifia mis delgada, se puede apreciar

en el siguiente cotejo las diferencias visuales de las mismas; == eeserermrmmmsi o .
marca solicitada marcas de la oponente
- i - —I- ]
mmo DE MATERIALES SA.
i s m Corporaci6n
e PO 94 s Mercantil

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la solicitante *CM
CENTRO DE MATERIALES S.A.", en la clase 19, y el oponente *CM" y “CM CORPORACION MERCANTIL" ¢n
las clases 11 y 19; y solicitadas previamente en las clases 35 y 37, —--soererrmmmsmmrnsinnsm i s,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la

rﬁnﬁt pafnela Cristaldo
:L- eral Intcrina
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO I}E MATERL'LLES S h LLﬂSE 19 EKPED]EI‘J‘T‘E N' 1349?1'2024 A NGMBRE DE

CENTRO DE MATERIALES S.A. -- A S e I S s
PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art, 1@ REVOCAR la Resolucion N* 250 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIIOSOs, --=--sssmeemmm e

Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *CM
CENTRO DE MATERIALES S.A", clase 19, Eupvdlmru N®13497/2024, solicitada a
nombre de CENTRO DE MATERIALES S.A. - tesdnsnsisrasis

Art, 3¢ NOTIFIQUESE por Cédula, s=eseemmemermninnnsd oy W
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DB MATERIALES G +osremsnnnsssonnssannssasssssessnsnsnns s misnms it st e i i i

Asunciin, 3[} ABR 2026

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. en contra de la Resolucidn N* 249 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Direccion
fil' Asuntos Marcarios I--Hjﬂtﬂﬁﬂs. },l'. L L L R R L T T T R P T T T T PRI

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de CENTRO DE
MATERIALES S.A. ¢ interpone Recurso de Apelacidn en contra de la Resolucion N 249 de fecha 25 de
marzo de 2025, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIZInSos, -« --s=seemes

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dictada |la providencia que concedia el recurso interpuesto. -«

Que, en fecha 21 de julio de 2025 la representante convencional de CENTRO DE MATERIALES S.A.
expreso agravios; en fecha 24 de julio de 2025 esta Direceion tiene por presentada la expresion de agravios
y corre traslado a la contraparte por el término de ley, —=--=-smmeemmemmmm et

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 el representante convencional de CORPORACION
MERCANTIL S.A. contestd el traslado de los agravios, En consecuencia, en fecha 09 de octubre de 2025 esta
Direccion General dict6 la providencia de AUtos pari resalver, -« s s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: (. )Que, al cotejar las marcas solicitada CM CENTRO
DE MATERIALES Y ETIQUETA y CM oponente, podemos notar gue entre las denominaciones la marca
solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (CM), Si bien tiene importancia el andlisis
de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. ¥, desde este punto
de vista, presentan un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confustén directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo origen de produccion), y que
con la inclusion de las palabras "CENTRO DE MATERIALES", no le aporta la diferencia necesarta para
distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan fas letras "CM". Que,
entre la denominacidn solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confiundible
con la marca base de la oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que fas hacen
pricticamente idénticas en los planos fonédtico, visual y conceptual, Que, en razén de las identidades
existentes entre la marca solicitada y la oponente, el publico consumidor puede verse indueido a error, ¥
causar una confusion entre las mismas, ademiis debemos tener presente que fas marcas en cuestion tienen
por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 37, o que nos da la pauta que la oposicion sea
declarada procedente, Que, ademiis el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca CM en
nuestro pais con Registro n® 594480 en fa clase 19 que comprende: (todos Jos productos de fa clase 19
(materiales de construceion), este registro le otorga prioridad y proteccion legal, o que refuerza su
posicion en la oposicion contra la solicitud de CM CENTRO DE MATERIALES SA(..)" =
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N*® 13499/2024 A NOMBRE DE

N, 588696 en clise 37, Para demostrar que la Resolucion es, no solamente erronea, sino gue también es
contradictons con argumentas anteriores emitidos por la propua Directora, es importante aclarar los
siguentes hechos: (1) Que, el Oponente remitio una nota de cese de uso al Recurrente, intimando al cese
de uso de lu marca CM CENTRO DE MATERIALES. (i) Que, en focha 31 de mayo del 2022, el Recurrente
presento oposicion en contra de las solicitudes de registro de las marcas CM CORPORACION MERCANTIL

N 2228323 y 2228530 en clases 35 y 37, respectivamente (las *Oposiciones”), En este sentido, aclaramos que
las Oposiciones fueton presentadas con base en la proteceion otorgada por nuestra legislacion al nombre
comercial. En este caso, el Recurrente viene utilizando el nombre comercial "CM CENTRO DE
MATERIALES" desde hace muchos anos, lo cual se hablari detalladamente mas adelante. Dentro de estos
procesos, el Oponente ha contestado las Opasiciones, manifestando entre otras cosas, quer "A simple vista
se puede observar que, en el andlisis de conjunta, ambas marcas presentan diferencias visuales, auditivas y
conceptuales que las hacen perfectamente distinguibles”. Entonces, el Oponente ha alegado anteriormente
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, contradiciendo totalmente sus nuevos
argumentos expuestos en la presente Oposicion y en la aceion de cese de uso presentado contra la marca
del Recurrente, la cual mencionamos en el proximo punto. Desticamos que la Direccion de Asuntos
Marcarios Litigiosos dicto las Resoluciones N9 1190/23 y 1191/23 (las "Resoluciones®), por las cuales rechazé
las Oposiciones considerando que las marcas no podrin causar confusion directa ni indirecta o inducir en
error al ptiblico consumidor, Asimismo, las Resoluciones disponen: "Que, aunque se observa que, aungue
compartan fa misma particula "CM®, en terminos foneticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda
generar contusion con el publico consumidor. Que, ademas cabe destacar que la misma particula se
encientra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALE MAS, Registro N*
49317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54815, CM CENTRO MARKET Registro N* §35.609, CM COIL
MASTER Registro N* 506,816, entre otras”. Dicho esto, no cabe dudas de que es criterio de esta Direccion
que fas marcas "CMY CM CORPORACION MERCANTIL" y "CM CENTRO DE MATERIALES SA" pueden
coexistic pacificamente, Estamos de acuerdo con la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus
manifestactones con relacion a la posible coexistencia pacitica de las marcas en cuestion. Concordamos en
que los elementos en comein son insuficientes para generar CoRFUSION(.., )" —-«-sss=ssresmmmmmrmmns e

Que, el representante convencional de CORPORACION MERCANTIL S.A. manifiesta en su escrito de
contestacion del traslado de los agravios: *(..) Cada procedimiento debe ser analizado en su propio marco:
signos enfrentados, clases solicitadas v objeto procesal. En el presente caso, la autoridad concluyé
correctamente que la solicitud "CM CENTRO DE MATERIALES S.A" resulta confundible con mi marca
registrada "CM%, ya que reproduce integramente el elemento distintivo principal, agregando solo
expresiones genericas que no eliminan el nesgo de confusion ../.. El consentimiento recayo Unicamente
sobre la parte dispositiva, favorable a los intereses de mi mandante, que rechazo la oposicién de la apelante
¥ permitid el avance de las solicitudes de mi principal. Es principio procesal elemental que una parte no
estid obligack nd habilitada o apelar fundamentos aislados cuando la decision final le resulta favorable, Por
tanto, mal puede interpretarse gue mi parte ha dveptado consideraciones con las que nunca coincidio, ni
que ello tenga efecto vinculante en este procedimiento ../ Mi postura siempre ha sido clara v uniforme:
sostener mi mejor derecho en virtud de mis marcas registradas “CM* (clases 11 y 19) vy "CORPORACION
MERCANTIL" (clase $7), asi como mis solicitudes de "CM CORPORACION MERCANTIL® (clases 35 v 37). En
hase a esos derechos me opongo a solicitudes posteriores que reproduscan o imiten esos signos de forma
e generen confusian, La referencia que se intenta utiizar en mi contra fue una formulacion aislada en un
contexto procesal distinto, sin incidencia sustantivia. En cambio, la contradiccion real proviene de la

apelante, que al ser imtimada nego riesgo de confusion con inis marcas, para kiego sosten, lo contrario al
opanerse a i solicitud /. Por otra parte, la supuesta coexistencia de otras marcas cort= by
la contraparte, noimplica que cualquier signo con esas letras sea registrable. Cada dﬁ'ﬁé
manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o m‘mﬂ‘paﬂado,@
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA FOR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N* 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A. s=+r=resanserasrsnsrsnnmsserssssensnssssmnssmssemmemsnsmsmsesess s ns s ssssssnssssrnssssnns

claramente diterenciadores, En cambio, agui ambas partes actuan en of mismo rubro de constriecion, lo
que genera confusion directa @ indirectiaf., )" —- - esessnsnn i i s s s

Que, corresponde a esta Direccidn resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas CM CENTRO DE MATERIALES S.A. (solicitada en clase 37) v la
marca CM (registrada en las clases 11, 19, 35 y 37); CM CORPORACION MERCANTIL (registracla en las clases
11y 19) y las solicitudes previas CM CORPORACION MERCANTIL (en las clases 15 y 47), —seeeessssnnnnes

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la
posibilidad de confusion entre la solicitud de registro de la marca *CM CENTRO DE MATERIALES S.A",
clase 37, con la marea oponente *CM®, clases 11, 19, 35 y 37, "CM CORPORACION MERCANTIL", clase 11y 19

“CM CORPORACION MERCANTIL®, solicitada en las clases 36 y 37, — oo i L
CM CENTRO DE MATERIALES S.A. {marca solicitada)
CM (marcas de la oponente)
CM CORPORACION MERCANTIL

Que, si bien es cierto que entre livs SIgNos enlrentados existen similitudes entre si, no necesariamente
causaran confusion en el seno del piblico consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresion visual
mu}rdtferentei 0 0

Que, sigwiendo esta linea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede
declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estroctura existan letras o
elementos en comiin, siendo que como se sabe el andlisis debe ser en conjunto, El tratadista Otamends,
explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales
hemos tomado en cuenta para la resolucion del presente hitigio, ¥ nos permitimos transcribic a
continuacion “..En principio, es el mn,l'unm el qm.- debe ser ub;etu del andlisis ]r no sus parre.! mmgnmm
separadas en forma arbitraria (747).'«---seseemesns sesrenisansninians

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante *CM CENTRO DE MATERIALES S.A."
y de la oponente "CM" y "CM CORPORACION MERCANTIL® por mis que compartan letras no se leen de ly
misma manera, como se puede notar al cotejarlas, Una de las marcas de ln oponente estd compuesta por
una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigh y dos vocablos), mientras que la marca solic It.lntr‘ tiene
cuatro elementos (una sigla ¥ tres vocablos), La similitud se da en el primer elemento “CM", pero
en los demis componentes: CORPORACION MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, éstos difieren
ampliamente en su estructura ortogrifica, por lo que también se dl!'_qrﬂ'iéjgm l'lﬂfl iy

1 i s o A A 0 0 50 0 1 o o o o 5 e et g i o A s e B i R wa
pronunciacion. ¥ Kb X .
1 Diree g 13 _1 :
D|rm.| S Indussrizl
'Derecha die Mareas, Jorge Ommend), Fditonal: LexsMNexns - Abeledo-Pemot ANC 2006 Wk E'I-l# "qmppllirFliplth“ﬂlthillﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 13499/2024 A NOMBRE DE
RN TR D AT BRI RS B it e e e i e

Los signos enfrentados: "CM CENTRO DE MATERIALES S.A." (solicitada) - *CM CORPORACION
MERCANTIL" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonetico que las diferencian de forma
clara, Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas
confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, asi también la proteccion
otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada, Por ello cabe
manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demds componentes y que tales
letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -50n en la misma clase- toda vez que
la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos, —------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particulas

comunes cuando no constituyen por st mismos el SIgno BiStnEve, s . oo

Que, al respecto, lus “DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefalan cuanto
sigues () La comparacion visual de fas marcas denominativas se basa en un andlisis del niimero y Ja
secuencra de las letras o caracteres, la posicicn de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entendera que existe similitud fonética si el somido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suticienterente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuacion particulares. El examen de las sflabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estard determinada por fas sifabas comunes v su combmacion identica o simifar. Por ejemplo, los siguientes
sighos denotmmativos contienen algunas sifabas guales pero otras diferentes o con un ritmo de
pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo antertor CLENOSAN Signo
posterior -‘”_-EL:&-"-N'I{“.}“F ........................... L i 0

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 37 para
"Servicios de construceion y demolicion de edificios, carreteras, puentes: servicios de instalacion y
reparacion; trabajos de fontaneria, instalacion de sistemas de caletaccion y trabajos de techado; alquiler de
herramientas, miguinas y equipos de construccion, servicios de repardcion y restauracion relacionados a la
electricidad, hardware, muebles, instrumentos, herramientas, edificios y obras de arte; servicios de
mantenimiento y conservacion de materiales; trabajos de pintura para interiores y exteriores” ; mientras
que la oponente tiene el registro de sus marcas CM en las clases 11y 19 para todos los productos de las
respectivis clases: CM en las clases 35 y 37 (para: "Servicios de importacion, comercializacién ¥ venta de
productos de construccion, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefaccion, de
ventilacion y distrbucion de agua, de fontaneria®y “Servicios de construccion, reparacion e instalacion de
azulejos, de pisos cerdmicos, de instalaciones de bafio, cocina y jardin; instalacion y reparacion de
calefones, de termocalefones, de caitos plisticos y accesonos, de motobombas: servicios de plomeria®,
respectivamente); CM CORPORACION MERCANTIL en lus clases 11 y 19 para todos los productos de las
respectivas clases: v las solicitudes previas CM CORPORACION MERCANTIL en las clases 35 y 37 (para
"Servicios de .'m;i-ruf.l-r.‘.lt'in. comerclalizacion v venta de Ilnuhu'nm de construceion, e ;m].furnas Jrara
instataciones sanitarias, de productos de caletaccion, de ventilacion v distribucion de agua, de fontaneria”y
para “Servicios die construcciin, reparacion e mstalacion de azilejos, de pisus cerdmicos, de instatm
de bario, cocina v jarding nstalacion v reparacion de caletones, de termocaletopes
accesorios, de motobombas; servicios de plomeria’, respectivamente),
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES 5.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N® 13499/2024 A NOMBRE DE
CENTED DE MATERLALES B, wrrassnsmmanssbansmiasons sans s o sy s s st s ss s was naaneanssasiasy

considera que, por més de que las mismas amparen productos y servicios similares, al ser la denominacidn
de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existird niesgo de confusion o asociacion
EI"er]dS TN LS TSSO 0 B B B S S S A RS S A NER IR PN IR L

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a [a hora de determinar acerca de la procedencia de
la oposicitn en estudio es si existe coexistencia previa, Al respecto, vemos que existen otras marcas
registradas a nombre de otros titulares en la clase 37 (misma clase de la presente solicitud) que utilizan CM
como parte de su denominacion, Segiin la bisqueda realizada en el sistema informitica de la Institucian,
también se encuentran registradas las marcas; CM CONSMETAL Y ETIQUETA, Registro No. 462242, o
nombre de Valerio Barrios Ruiz Diaz, con fecha de expiracion: 19/06/2028, clase 37, para los Servictos de
construccion, reparacion e instalacion, servicios e .Iillllf.f.l.ll{‘ﬂ e herramiontas o de materales de
construccion; CM & G CONSTRUCCIONES, Registro No, 535744, a nombre de Christian Fablan Moragas
Gonzalez, con fecha de expiracion: 20/12/2081, clase 47, para los serviclos de Constraceidn®, obras civiles,
piscinas, ampltaciones, fachadas, ciefo raso, alhafileria, instalacion de aparatos de afre acondielorado,
ciamaras vy sensores de segundad; extremo (e demuestra la coexistencia del OPONente con otras marcas
registracdas en la clase 37 con dicha sigla -CM- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Direceldn no
encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en
rL‘HIh‘r‘]:'-""""""""""""”"'"--"”"'""'""'"""""""""'" EEEE FEE R AR T E YT CTANT EEE AT TR OTT TR LR

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se¢ refiere a la coexistencia de la marca
oponente diciendo: “Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la
confusion es la coexistencia anterion de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada v la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la
mejor prueba de la inconfundibilidad, y asf se lo ha reconocido, ™, ««sswseeramrssmsmmmmaressaasis

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de
color gris y extremos laterales en tonos rojizos, las siglas CM en color rojo intenso y debajo el nombre
CENTRO DE MATERIALES S.A. en una tipografia mis delgada en color negro, la cual en conjunto deja una
impresion diferente de la etiqueta de la oponente que se compone: una de ellas de fondo negro y las letras
CM en tipografia especial en color blanco y la otra fondo color blanco, la sigla CM en las musesas Jetras
especiales y al costado derecho CORPORACION MERCANTIL en tipogrifia mis delgada, se
en el siguiente cotejo las diferencias visuales de las mismas: —--ooeremmrmemmenee P ron 3

marca solicitada marcas de la ﬂ]ﬁ'—\'entf . i
K ",': . v ..
i ||:{:|J Industiial
v Mttlnt'\imnlldtf *}tﬂld fatelecteal
Corporacion
| Mercantil

' ADERECHO DE MARUAS® = porge Oramendi, 9° Ed. CARA, Abeledo ferro, 2017
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S,A L"LASE 3? EXFEDIENTE N‘ 134991’2914 A NDMBRE DE
CENTRO DE MATERIALES S.A. - e -ee = R

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacifica entre la solicitante “CM
CENTRO DE MATERIALES S.A", en la clase 37, y ¢l oponente *CM" y “CM CDRPDRACIC}N MERCANTIL" en
las clases 11,19, 35 y 37; y solicitadas previamente en las clases 35 y 37, — o comiiimm s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccion arriba a la
conclusion que los signos entrentados son suficientemente diferentes entre si, originales, distintos en
todas los planos de comparacion, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolucion recurpigi,---------------

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

Art, 19 REVOCAR la Resolucion N 249 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada pnr‘ la
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, -
Art, 20 ORDENAR la prosecucion de los tramites de la solicitud de registro de la marca *CM

CENTRO DE MATERIALES S.A.", clase 37, Expediente N*13499/2024, solicitada a
nambre de CENTRO DE MATERIALES S.A. ==+ s sommrrrrrmo e e msmnncszas covnansnassnss

A3  NOTIFIQUESE por Codula, -—mmmmreeeegfntrnn g
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 135, EXPEDIENTE N* 68615/2025 SOLICITADA POR
ALEJANDRO JAVIER RIOS, =-sssssrsrssssnmrerasamasssnmnsssssnnssssnsnsmsnnes B ———

Astncion, c,

VISTA: La solicitud de registro de marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N* 68615/2025,
clase 35, solicitada por ANTONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS, y; «veveeesmmmsmmmmmmmmmmmmmmms e

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2025 se presenta ALEJANDRO JAVIER RIOS y solicita el registro de la
marca "ENCARNAYORK'Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35, oo s boty

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido emitido ¢f Dictamen N® 144763 por la Direceion de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, soceenmnnnssisisessssssssss s sssa

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N* 68415/2025, clase 35, solicitucda por ALEJANDRO JAVIER
RIOS, con Dictamen de la Direccion de Marcas N* 144763 de fecha 23 de marzo de 2026, favorable a la
emision de la respectiva Resolucion de Coneesion =-ccesa R LI ELEELEELED

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencin administrativa, al momento
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitud de marca, no solo
se debe considerar la ausencia de antecedentes o de aposiciones, sino que ol SIENO No se encuentre
inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés
genergll---u...“....u......u..............................................-...-...-.................................. A—

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N*® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho @ consttuir UNEa IMATCH, == =sssresssrassssasrsnsssrsssssssrnerons S X e L R S B P oo RSl -

Que, en ese orden de ideas, v oatendiendo a la defensa del interés del pdblico consumider,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anihisis de la solicitud en trdmite y determinar st la
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas,

Que, en ese sentido, esta Direccion General disiente con el eriterio adoptado por la Direccion de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos qoe la misma
incurre en las prohibicién estipulada en el inciso g) del Articulo 2 de la Ley 1294/98 de Mareas, que dispone
que no pueden constituir marcas: “g) los signos gue constituyan una reproduccion, imitacior
transhiteracion o transcripcion total o parcial de un signo distintive, idéntico ﬂ-ﬂmﬂ'.;l
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, rm?ﬁq AR

‘&\"1

" Artfculo 6%- La Direccion de la Propiedad Tndustrial eninteres del pablico, podid denegar el régistro de ungang s [l i
semejante o ot n_ghtl.ul.! pari el mismao pr:l-dm to o servicio, con notificacion al solicitante, al.'lll I‘T_erl f:e! Ly m ﬂlHll‘th
titular de la marea registrada. \ i fizperal de Proploded Industrial

Ilum; i1 Nagiaral e Pregindad Inveleciunl
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “"ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N® 68615/2025 SOLICITADA POR
ALEJANDRO JAVIER RIOS. ssvserasansesannnessscesnsssnscassoiosrsassmmmmmmenmmmnminnsssmamssnnmsmnionsansnnsennsmmnnennnsens

L

;:mu‘m tos o servicios a los gue se .!l,'J."J'qHL'H ol sIgno, Clando su uso v registro flesen .yu.s'cuprjbl'us de causar
Confusion o un nesgco de asociacion con ese tercero, o .\'fgmi'h;utw L .rJr:I.*'t.ll.‘;*;‘h.'f.mjﬂrm.: de [a notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea ke manera o medio por el cual se hubiese
h!'i"f'hll':lfmr_'-"ﬁ:{ih,'m””“, —rriaeas " A AR e L R M S A o A s e

Que, la denominacion de la marca solicitada se halls compuesta de la union de dos términos
"ENCARNACION® y "YORK™ (alusivo a la ciudad estadounidense NUEVA YORK). En este punto es
impartante mencionar que esta denominacion *ENCARNAYORK™ es un apodo popular de la ciudad de
Encarnacion, Paraguay; este conjunto es una expresion coloquial, tipica del habla cotidiana e informal para
indicar la mencionada ciudad, £/ mote se extendio comcidentemente con el ascenso de la ciudad como
punto turistico, tras k inaugucacion de varias playas muy concurridas en el afo 2010, El uso de Encarnayork
aparece en infintdad de alusiones en las redes sociales, principalmente entre los mds jovenes®, —-=-=-=-----

Que, respecto a las designaciones genericas, el Dr. Otamend) expresa: “(..)as designaciones geneéricas
detinen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la espocie o el género, a los que pertenece ese
objeto(. )" EL mismo autor expresa igualmente: (.. JExiste otra forma en la que un signo puede pasar al uso
general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus caracteristicas.../.. Se trata de un signo, que
sin ser designativo o indicativo, estd en el dominio publico. Seri irregistrable por carecer de capacidad
distntiva L. También puede darse con fas trases publicitanias, cuando muchos y variados comerciantes
usan las mismas frases. El atm:gar una marca a estos .ugnas serfa samr.a!go que estd en el dominio publico,
J.fgﬂ quewﬁﬂﬂ!fa Mdﬂg{ j T T e . Bl o B e R

Quie, unia marcs debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
tundamental cuestionarmos: geudl seria la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, la marca se halla compuesta por el dmico elemento "ENCARNAYORK" sobre el cual vuelea toda la
capacicad distintiva de su marca, elemento extendido en el habla cotidiana de nuestro pais, es decir, no se
ubservan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros
competidores comerciales, En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple
con uno de los requisitos fundamentales para su Fegistio Como Marci,«---ssscemrmoaeree

Que, li solicitud de registro analizada no puede ser abjeto de apropiacion. Esto se debe a que el
termine solicitado constituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la ciudad
IHI'I-.‘HIL‘-'Hlt‘l'LTIL'iH'IIiIE'II'iIH- 0 R

Que, esta Direccion considera que la denominacion "ENCARNAYORK™ no ofrece ningun elemento
distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las caracteristicas bisicas necesarias para convertirse

ll!"‘l I‘1HI.I~HL S R e RS B RS0 B S i

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Arto 2 En base a lo mencionado, y de conformidad & lo previamente sostenndo, existen impedimentos
nsuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriorpente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art, 2° inc. g) de la Ley N°®
Marcas, Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario Luy.l i.uhl‘.ui (Il g

menor andlisis, -« 0 i e D L B L BB B DLt —— ,.."_,....,._.“-
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N* 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR
ALEJANDRO JAVIER RIOS, --rr-serrsearserssrrmremersmrsem s sames e sesssemeseas s s e eme e s s s e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro en esas
condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 144763 de fecha 23 de marzo de 2026 emitido
por la Direccion de Marcas y disponer el rechazo de a solicitud --cseesman .

FOR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art, 1®

Art, 28

Art. 32

Art. 42

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N* 144763 de fecha 29 de marzo de 2026 dictada
por la Direccion de Marcas de la solicitud de registro de la marea "ENCARNAYORK
Y ETIQUETA", clase 35, Acta N* 68615/2025, solicitada a nombre de ALE]AN['}RD
TAY 1080100 ) 1F) (o) RECRISEERESS—————————————————————

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ENCARNAYORK Y ETIQUETA",
clase 35, Acta N° 55615.“2025 solicitada a nombre de ALE]&NDRO ]ﬁ."u"IER RIOS
JUNIOR.-- i ’

ORDENAR ¢l archive de la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y
ETIQUETA", clase 35, Acta N" 68615/2025, solicitada o nombre de ALEJANDRO
TN o3 oilelF 1T i (o] CHRRRRI————_

NOTIFIQUESE por Cédula,-=-ssmmssrmmnsmsan T
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N® 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ENCARNAYORK Y ETIQUETA®, CLASE 41, EXPEDIENTE N® 68616/2025 SOLICITADA POR
P T T o S——

Asuncion, 3 0 ABR 7028

VISTA: La solicitud de registro de marca "ENCARNAYORK Y E'HQUETA' Acta N" 68616/2025,
clase 41, solicitada por ANTONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS., y; ---oevormmrmmmrmmmmrmanens

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2025 se presenta ALEJANDRO JAVIER RIOS y solicita el registro de la
n‘arca "ENCARN&YURKYETIQUETA". .F:H-r"l" “Tﬂ_}l“nﬂur ll;tlr\,lltl"“‘ |-1-t. |Ill LIHH'-' +1II ST TR TE N RN T E IR T I T ERA T R TN

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido emitido el Dictamen N® 144764 por la Direccidn de Marcas,
favorable a la concesion de la referida solicitud de marca, <--oocoeemsmn .

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la
marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N* 68616/2025, clase 41, solicitada por ALEJANDRO JAVIER
RIOS, con Dictamen de la Direccion de Marcas N° 144764 de fecha 23 de marzo de 2026, favorable o la
emision de la respectiva Resolucion de Congesion,««ssssssessmmmisseimimmmassmmsmm s

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

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N® 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas imitaciones a la hora de considerar la viabilicad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 2 constitllir LNQ IMARER, =---ssssssssssssassssasassontanssssmmcrsssrssassmmassnssststatssssssrsnsransesns

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumider,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el analisis de la solicitud en trdmite y determinar sila
misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, en ese sentido, esta Direcaion General disiente con el criterio adoptado por la Direccion de
Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misima
incurre en las prohibicion estipulada en el inciso g) del Articulo 2 de la Ley 1294/98 de MJI‘LAH que dispone
que no pnmlen an-tlhllr Marcas: g} los -.rgnn.». (ue constituyan una r‘e-,rmni'rm Jan, mur demLraduceiin,

' Articulo 6°.- La Direccion de la Propiedad Industrial en interés del piblico, podri denegar el re-nmrm o HHHH i ‘rm\
semejante a otra rl.glzirr'ﬂd.l paara el mismo [11'|1|II|.|.'||| o servicin, con nobficacion al M.IIIUHHTL. ann rnqﬂ!a iilecant fel

titular de la marca registracda. | Hircata I[u_-m-n! Interina
g {"" 15 ::ur:.{:::: drT‘HT‘!dlﬂ]H:leﬂ
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N°® 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N® 68616/2025 SOLICITADA POR
ALEJANDRO JAVIER RIOS, =-+s=+srsessaessnssssncsnansssssscssssannsanneramsessnsansssssannnssssnssessisams smssnssmmnnrnanarss

productos o servicios a fos gue se apliquen ef signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un resgo de asociacton con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubjese
hecho conocido e ‘“H””H' e 0 0 0 00 8 5 8 e i

Que, la denominacion de la marca solicitada se halla compuesta de la union de dos términos
"ENCARNACION" y "YORK" (alusivo a la ciudad estadounidense NUEVA YORK). En este punto es
importante mencionar que esta denominacion "ENCARNAYORK™ es un apodo popular de la ciudad de
Encarnacién, Paraguay; este conjunto es una expresion coloquial, tipica del habla cotidiana e informal para
indicar la mencionada ciudad. £/ mote se extendio coincidentemente con el ascenso de la ciudad coma
punto turdstico, tras ki inauguracion de varias playas muy concurndas en el afio 2011, El uso de Encarna york
aparece en infinidad de alusiones en las redes sociales, principalmente entre los mis jovenes’, —---=--------

Que, respecto a las designaciones genéncas, el Dr, Otamendi expresa; “(...)as designaciones genéricas
definen no directamente el objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese
obyetof..)" El mismo autor expresa igualmente: *(...JExiste otra forma en la que un signo puede pasar al uso
general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus caracteristicas.../.. Se trata de un signo, que
sin ser designativo o indicativo, estd en el dominio publico. Seri irregistrable por carecer de capacidad
distntiva L Tambieén puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes
usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos serfn sacara.r'ga que esta en el dominio publico,
JJEEQUEPEH‘EHEI:‘EI P00 (...) s =areresnsssrassssnsnsasnssnssansnannnsns e N P

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de
manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta
fundamental cuestionamos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su
registro?, la murca se halla compuesta por el (nico elemento *"ENCARNAYORK” sobre el cual vuelca toda la
capacidad distintiva de su marca, elemento extendido en el habla cotidiana de nuestro pais, es decir, no se
ubservan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros
competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple
conuno de los requisitos fundamentales para su FERISIIO COMO MATCH,-====ssssmmmmmmmmmmmmmasseaeeeiaonnnanns

Que, la solicitud de registro analizada no puede ser objeto de apropiacion. Esto se debe a que el
termino solicitado constituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la ciudad
turistica de B T IO O, e s i 0 0 e 8 5 B o

Que, esta Direccion considera que la denominacion "ENCARNAYORK™ no ofrece ningin elemento
distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de lus caracteristicas basicas necesarias para convertirse

li"‘l IIIHF‘“\]l RN RN TN AN TR RS RS R S 0O 0 000 e o

Quie, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del
Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos
insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se
halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc, g) de ja-k
Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuy, fz&nln[:"
TORE BT, ssvisirsmassssaniniani i e s i eaa v mass i ka aE Sbrms s e
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POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N" 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026
DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
MARCA “ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 4], EXPEDIENTE N* 68616/2025 SOLICITADA POR
ALEJANDRO JAVIER RIOS, -=sssssrssssssanntsannsmnssnnsisssssesssnsnsasasss annan s ansa s s mes sasans s s as s n e st s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Direccion considera que no es viable su registro en esas
condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N* 144764 de fecha 23 de marzo de 2026 emitido
por la Direccion de Marcas y disponer el rechazo de la solicitued -« ooeeeremenee

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. ]2

Art, 22

Art. 32

Art, 42

RESUELVE:

REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 144764 de fecha 23 de mareo de 2026 dictada
por la Direccitn de Marcas de la solicitud de registro de la marca “ENCARNAYORK
Y ETIQUETA®, clase 41, Acta N® 68616/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO
JAVIER RIOS JUNIOR, <-=+ssssensressnsnssnsasssmsssssasnsssrssssmsssnnsasnssssssassassaresnsess

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca *“ENCARNAYORK Y ETIQUETA",
clase 41, Acta N° 68616/2025, solicitada a nombre de M.,E;hNDRG ]AWER RIOS
ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y
ETIQUETA", clase 41, Acta N° ﬁ&ﬁl&ﬂﬂ!ﬁ solicitada a nombre de ALE]ANDRE]
JAVIER RIOS JUNIOR- - B - ...

NOTIFIQUESE por Cédula, - osiir i fereeeeeaf--

g {-rnrn'l
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO ", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S,A =ssssesesacsscsannmnnnsnccsans

Asuncion, 3ﬂ IE.ER Eﬂlﬁ

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional GLORIA S.A,, contra la
Resolucion N2 1606 de fecha 17 de naviembre de 2020, dictada por la Direceidin de Marcas, y-s--eeeemeeeeeees

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de GLORIA S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N2 1606 de fecha 17 de noviembire de 2020,
tiictﬂ{i'ﬂ ;‘{}r IH nlrt"l:l:i!:in dl—' MHII'-.HE..'"""""""""""'"""' R e T T T T T T TP T P T T T

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dictada la prnwdmrm que concedio el reeurso de apelacion
1I1tfr|:l1..|ﬂtﬂ. A R RS RS R ST e

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A, expresd
agravios, Esta Direccion tiene |:-ur presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver en fecha
27 de OCtUDTE cle 2022, svrss s smnn e i o s 5 e e S S A A SRR AR T e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(..) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca. ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e )., los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre generico o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servie en el comercio para calificar o deseribir alguna caracteristica del producto o servicio,”
La denominacion se considera descriptiva y sin distintividad m"gun.a con refacidn a fos productos qm desen
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo Solcitadn, " ««s-sseessasrmssssss

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: 0. Que, al respecta mi
representada solicitd el registro de la marca "JUGUITO® para cubrir productos de la elase 29, realizando una
biisqueda de antecedentes previa para no incuertr en ninguinie de las prohibiciones de la Ley 1294/98 dp
Marcas, ni quebrantar ninguna disposicidn vigente sabre fa materia. Que, mi mandante a fin de evitar
incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presenta su solicitud dentro de fa clase 29, pero
amparando “exclusivamente jugos”, justamente por cuidar v atender la directa refacion que tiene dicha
cobertura con respecto a la denominacion pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es
requerido y aceptado ante esas casos, razon por la cual no debe ser considera ni genérica i descriptiva. £n
consideracion a lo expuesto en el parrafo precedente, expongo a continuacion marcas que fueron
concedidas por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominacion esti
compuesta por el mismo término comin JUGUITO', sin que la hayan considerado genérica o descriptiva
con relacion a los productes y servicios que las mismas protegen /.. Ademas, cabe resaltar el hecho de gue
la Administracion actual ha concedide a favor de mi mandante los Registros Nos, 506, @84, 506,085, 506.086

v $06.087, para la marca “JUGUITO PIL" y mqnm en la clase 29, sin qur dichas :
mnsm’eradas como genéricas o descriptivas (. ) ------cseeeeaceean.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO ", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-==-=+==sssssamsssnssasanaees

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
[r“gr}}upﬁ_{ﬂl----n--1-----.-u---.uu.”u..u.. ......................................................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para ¢l registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho & CONSHTUIP NG MATTE, <csssemr e e st s se s e s st e nm e m e n e mn s o s se e s o s sm s s rn et

Quie, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “JUGUITO" resulta descriptiva o
genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
o lhictos (ue se deseu g o T T T

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada “JUGUITO" busca la proteccion de productos
comprendidos en la glase 29, con la sigwente descripcion: *.Jugos, comprendidos en la clase 29 (VEINTE Y
NUEVE)." Al respecto, cabe senalar que el térmimo “JUGUITO" constituye una forma diminutiva del
vacablo “juge”, el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende
amparar, El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base *juga”, sino que,
por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo ademas una forma de uso
frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos,-—------ss==sseeseeeea

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefialan cuanto sigue:
() La Oficina denegard el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido mmediatamente por el publico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tal serfa el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamanio de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento desenptivo contemido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. (. El mismo documento expresa igualmente: (..} La razén de politica piblica que subyace a
este motivo de denegacion del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de
términos puramente descriptivos gtie otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de
aperaciones comerclales para poder operar y competir normalimente. Para ser considerado “descriptivo’,
un signo debe considerarse siempre en relacion con los productos o servicios para los que se utilizari la
marca. /o La Oficing denegard el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibide inmediatamente por el publico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados, Tal serfa el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamanio de los productos 0 Servicios, (., )5 -==-------==x=cszeeas

Que, la denominacion solicitada no serd percibida por el consumidor medio como un signo distintivo
capaz de dentificar un origen empresanal concreto, mas bien, serd interpretada como una expresion de
cardcter comin que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los g
ofrecidos. Ademis, permitir su registro implicaria conceder un derecho de exclusiva sobr

" Dhreeein Maghanal de HI'I!|'I|-¢‘I.|I|.| Brbelectual CIINAPLE fivetiieed para of evmmen de anmear on Maraguay, p. 1149 Iigponiblgefs ".-_T
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO ", CLASE 29, EXPEDIENTE N*® 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA §.A =====sssensursmsannussnnransan

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan
describir o referirse a productos de [a misma categoria, En consecuencia, el signo "JUGUITO" carece del
grado minimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la funcion
esencial de una marca, que es individualizar el orgen empresarial de los productos que distingue, Por lo
tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su cardeter deseriptivo y de uso comuin .

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones ba palabra
JUGUITO", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferencladores, que
les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condicion de marca, exigencia prevista en el articulo
| cle 1a Ley N.2 1294/98 e MArCas. ««--=+ecsssemsmimmmmmmmmmmimnimsss s ansesassssesessa st ssessnnssssisssssssitisssmes

Que, también resulta pertinente citar la opinidn de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica v
Carlos Alberto Modica, quienes sefalan:*(..) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal, Por ello, se excluye el registro de signos gendricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hdbiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)"" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeud! serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mis atin teniendo en cuenta que la denominacian 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 rlesgo para los
consumidores, a quienes podria nducir al error sobre el origen o la calidad de los productes ofreeidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesana, la solicitud en tramite no cumple con uno de los
requisitos fundamentales para su registro COMO MAarca, =« essssssmsiamimmio s s,

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

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

Art. 12 CONFIRMAR la Resolucion N* 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020 dictada por la
Direccidin de Marcas,

Art. 29 DRDEN&R el archivo de la m:humd de registro de la marea "JUGUITO *,

Art. 39 NOTIFIQUESE -+« -«resressssessssninnnnscsannn, oo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¢ 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO Y ETIQUETA”, Clase 32, EXPEDIENTE N* 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A,======ssssassans

Asuncion, 3 0 ABR 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional GLORIA S.A,, contra la
Resolucion N2 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, yisesessssemsennnans

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de GLORIA S.A, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion NY 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020,
dictada por la Direcciom de MArCis, ss=ssrsssrmmssmamsanssssssssssssssss s o rs e T TR T T AT T TR R AT R TR R

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dictada la prmrldrmm que concedio el recurso de apelacion
|nterpuestﬂl 0 0 R R S S S SRS

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A, expreso
agravios, Esta Direccion tiene por presentada la expresion de 4|.,,r.wu:s y llama autos para resolver en fecha
27 de ootubre de 2022, c-=-seecsmsstaacaasmssnsnssensassms ettt ettt et A A e e ARt S A SRS L SAE A AR SR aR S SRR RS

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: “(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca. ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: “Art. 2 Inc. e )... los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre geneérico o designacion del producto o servicio de que se trare,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracterfstica del producto o servicio,”
La denominacion se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relacidn a los productos que desea
proteger.-, En consecuencia no ha Iugar a lo SONCIago, "=« -=wsscssasesmssemssssmssiermssnsssssssnssssessesssasass

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; “(.) Que, al respecto mi
representada solicité el registro de fa marca “JUGUITO Y ETIQUETA" para cubrir productos de la Clase 32,
realizando una biisqueda de antecedentes previa para no incurrir en pinguna de las prohibiciones de la Ley
1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposicion vigente sobre fa materia. Que, mi mandante a fin de
evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presento su soficitud dentro de la Clase 32, pern
amparando “exclusivamente jugos”, justamente por cuidar v atender la directa relacton gue tiene dicha
cobertura con respecto a la denominacion pretendida, actuando conforme a lo que legalmente s
requerido y aceptado ante esos casos, razon por la cual no debe ser consicera ni gendrica ni descriptiva, En
consideracion a fo expuesto en el parrafo precedente, expongo a continuacion marcas que fueron
concedidas por la Direccion Nacional de Propedad Industrial en diversas clases. cuya denominacion esti
compuesta por el mismo término comiin JUGUITO", sin que la hayan considerado gendrica o descriptiva
con relacion a los productos y servicios que las mismas protegen ../.. Ademds, cabe resaltar el hecho de que
)’a Hdm;'nistrat_r'dn ar_‘ruaf h.a concedido d fhw:r dt' mi mandﬂmf fm- Rt-gr'.\‘rm-. Nos, 506,085 § S06.086
i sicdo
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N¥ 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMERE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE N* 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A,-==-===ssss2222

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
lll'ittlrI‘“Ll.IHt‘Jrllll--l. ..................................... S ———

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

Que, 4 los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “JUGUITO Y ETIQUETA" resulta
descriptivia- o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominacion constituye la designacion usual Lh;- Im ;m wluetos que solicita o se refiere a caracteristicas
propias de los productos que se desea amparar, - L CE LT T TR E L EEE ER LI T

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada *JUGUITO Y ETIQUETA" busca la proteccion de
productos comprendidos en la Clage 32, con la siguiente descripeion: = jugos, comprendidos en la clase
12.." Al respecto, cabe sefalar que el término *JUGUITO Y ETIQUETA® constituye una forma diminutiva del
vocablo "juge”, el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende
amparar, Eluso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base “jugo”, sino que,
por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo ademés una forma de uso
frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos,--==s«s-ssssemmermsasans

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*senalan cuanto sigue:
() La Oficina denegard el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente par el publico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados, Tal serfa ol caso cvando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamanio de los productos o servicios. La relacion entre el
elemento  deseriptive conterido en el signo v fos productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
retlexion, (.. El mismo documento expresa igualmente: *(..) La razon de politica publica que subyace a
este motivo de denegacion del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de
férminos puramente descriptivos gue otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de
operaciones comerciales para poder operar v competir normalmente, Para ser considerado "descriptivo’,
un signo debe cansiderarse siempre en relacion con los productos o servicios para los que se utilizari la
marcau/aLa Oficing denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido immediatamente por el publico pertinente come una informacion sobre los productos o servicios
especificados. Tl serfa el caso cuando el signo proporciona informacién, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o Servicios.f.., )" ==-=--===-ascremmceees

Que, lu denominacion solicitada no serd percibida por el consumidor medio como un signo distintivo
capaz de identificar un origen empresarial concreto, mas bien, serd interpretada como una expresion de
cardcter comun que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza geTosproductos
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N2 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE N* 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA 8.A sssssssusasannes

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan
describir o referirse a productos de la misma categoria. En consecuencia, el signo "JUGUITO Y ETIQUETA"
carece del grado minimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplic la
funcion esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue,
Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su cardeter descriptivo y de uso comuin, -«

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional gue incluyen en sus denominaciones la palabra
JUGUITO Y ETIQUETA®, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o
diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria me dl|L|lIII!II' la condicidn de marca, exigencia
prevista en el articulo | de la Ley N.2 1294/98 de Marcas,----==-=--ssssmmsmmmsmsesenrme s asesannssasneaaress

Que, también resulta pertinente citar la opinion de los juristas Gladys Esther Bareiro de Modica y
Carlos Alberto Modica, quienes sefalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares, Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal, Por ello, se excluve el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (..)"7 Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeud! serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mis ain tentendo en cuenta gue la denominacion pretencdida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un resgo para los
consumidores, a quienes podria inducir al errar sobre el arigen o la calidad de los productas ofrecidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en tramite no cumple eon uno de los
requisitos fundamentales para su registro como MArci,=r==sr=rresssmsmmrrsmmr s s

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 Direccidn General arriba a la conelusidn de gue
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el ine, ¢) del Art, 2. de la Ley 1294798,
por tanto, corresponde confirmar la Resolucion recurridi, «=-sssesesmmsesesmmrmmimensississasnssss s

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

Art. ]2 CONFIRMAR la Resolucion N* 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020 dictada pul la
Ulrecc]nndeMar{:\-dq T T T L L L e wes

Art, 22 DRDENAR el are hwu de la solicitud du rvmslru de la marca ]UGUITD Y ETIQUETA",

Art. 32
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
“JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N°® 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A ssssssssssssassssnnsanssnsssnnans

Asuncion, EU ABR EGZE

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional GLORIA S.A,, contra la
Resolucion N® 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Direccion de Marcas, yiess s

RESULTA:

Que, en fecha 02 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de GLORIA SA, ¢
interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020,
dicrada ;‘“}r la Direccion df_' MAFCHS, === errermrissa s ra s s s s s n s s a s T T TR T TILTTEARTERTATRITILE TR

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedia el recurso de apelacion
|nterpuestn e e o T o S bt e e T e T e Bl e o e

Que, en fecha 10 de abril de 2025, el representante convencional de GLORIA S.A. expresd agravios.,
Esta Direccion tiene por presentada la expresion de agravios v llama autos para resolver en fecha 13 de abril
dE 1“2:!.. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" FEEEREEEASEEEEEREEEEEREREREEERERREIERRREEERR AR B

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: %(.) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca. ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. ¢ ). los que consistan
enteramente en un signo que sea el nombre genérica o designacion del producto o servicio de que se trate,
o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio,”
La denominacion se considera descriptiva y sin distintiv !rf-lr.f .ﬂ‘gun.f con relacion a los productos c;m desca
proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo Solicitado, ™ ««=-=sssssssssmmmssissmmmmiiissniinssssssissninsaes,

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; %) Que, al respecto mi
representada solicito el registro de la marca “JUGUITO" para cubrir productos de la Clase 32, realizando una
biisqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de Jas prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, ni quebrantar ninguna disposicién vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar
incurrir en las pmh!ha‘w‘nnes de la Ley de Marcas presentts su solicitud dentro de la Clase 32, pero
amparando “exclusivamente jugos®, justamente por cuidar v atender la directa relacion que tiene dicha
cobertura con respecto a la denominacion pretendida, actuando conforme a lo que legalmente s
requerido y aceptado ante esos casos, razdn por la cual no debe ser considera ni gendriea mi descriptiva, En
consideracion a lo expuesto en el parrafo precedente, expongo a continuacion marcas que fueron
concedidas por la Direccién Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominacion esti
compuesta por el mismo término comtin JUGUITO", sin que la hayan considerado genérica o descriptiva
con refacion a los productos y servicios que las mismas protegen .../.. Ademas, cabe resaltar el hecho de que
la Administraciion actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos, 506,084, 50608 086
Y 506,087, para la marca “fUGUITO PIL" y etiqueta, en la Clase 29, sin qm’- dichas solicit, ) siclo
consideradas como genéricas o descriptivas (.. ) ==-=--sssesssseeecneas
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N* 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-=ssssssssssssssssansassnsssssnns

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
'"HPIJF],HFH“}I:“.--u.a.uu-u..-......---.--.--.---.u--.-.-----...----.-“--------.----p-+".+.qq. ................................................

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a CONSUTUIN UNE MEECH, «+sssscmmrmmnn e seeree s sna s ssss s s s m s s s s s s e s s sm s m s mm e mmmmmmmmns

Que, & los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca *JUGUITO" resulta descriptiva o
penérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
productos que se desea AMParar, - SR REEiarassEsEsssEsssssssessssesssssesssssssessses

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada YJUGUITO" busca la proteccion de productos
comprendidos en la Clage 32, con la siguiente descripeion: . Jugos, comprendidos en la clase 32.." Al
respecto, cabe sefialar que el términe *JUGUITO" constituye una forma diminutiva del vocablo “jugo”, el
cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar, El uso del
diminutivo no alters sustancialmente el significado del término base “ugo®, sino que, por el contrario,
mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo ademis una forma de uso frecuente en el
lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos. ==« ss-seesemmnm e

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY "sefalan cuanto sigue:
(..) La Oficina denegari el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el publico pertinente como una informacian sobre los productos o servicios
especificados. Tal serfa el caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios. La relacién entre el
elemento  descriptivo contenido en el signo v los productos o servicios especificados debe ser
suficientemente directa, especifica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor
reflexion. (..). El mismo documento expresa igualmente: *(..) La razdn de politica puiblica que subyace a
este motive de denegacion del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de
términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de
aperaciones comercliles para poder operiar y competir normalmente. Para ser considerado “descriptivo”,
un sigho debe considerarse siempre en relacion con los productos o servicios para los que se utilizari la
marca.l.La Oficina denegard el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese
percibido inmediatamente por el publico pertinente como una informacion sobre los productos o servicios
especificados, Tal serfa of caso cuando el signo proporciona informacion, en particular, sobre la cantidad,
calidad, caracteristicas, finalidad, especie o tamano de los productos o servicios.(,.,)) " -=-===-===-- eeeeemeaaaas

Que, la denominacion solicitada no serd percibida por el consumidor medie come un signo distintivo
capaz de identificar un origen empresarial concreto, mis bien, serd interpretada como una expresion de
varicter comin que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturalgzes ;
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"JUGUITOQ", Clase 32, EXPEDIENTE N*® 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A ===sssssssssmssannssnnsnsnsnnnns

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan
describir o referirse a productos de la misma categoria. En consecuencia, el signo "JUGUITO" carece del
grado minimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumpli la funcion
esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue, Por lo
tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su caracter deseriptivo y de uso comuin ..

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresion de
agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra
JUGUITO", sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que
les confieren la distintividad necesaria para adqmnrla condicion de marca, exigencia prevista en el articulo
| de la ]...E‘j-" N2 1294/98 (e MAPCAS. - w==semmssmsasmamsnn s s s s st s s s s ae e s s e s e et m e faan s e et e o

Que, también resulta pertinente citar la opinidn de los juristas Gladys Esther Bareiro de Madica y
Carlos Alberto Modica, quienes sefalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene gue
tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podri
funcionar como tal, Por ello, se excluve el registro de signos genéricos o descnptivos, pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hibiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (.)%" Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: jeudl serfa la capacidad distintiva de la
presente marca solicitada para su registro?, mis aun teniendo en cuenta que la denominacién pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidares, a quienes podria inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos, En
consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trimite no cumple con uno de los
requisitos fundamentales para su registro ComE MARCa, -«

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habléndose realizado el examen
de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Direccion General arriba a la conelusion de que
no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las
prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, especificamente el inc, ¢) del Art. 2. de la Ley 1294/95,

por tanto, corresponde confirmar |a Resolucion recurrida, «=sscesmmise.
POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, 18 CONFIRMAR la Rt“-uhlt,lt‘lﬂ N 1608 de fecha 17 de Nnvwmhru de 2020 n’il-. t.ul.l iml |d
Direccion de Marcas, =s«sssacese L

Art. 22 ORDENAR ¢l archivo de la solicitud de registro de s marcir§UGUITO", Clase 12,

Art, 39 NOTIFIQUESE ,-+-++++re=rersssrmsearssssnsnas

wduasrisl
Jateleere!
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3141 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ORIENTICA®,
CLASE 03, EXPEDIENTE N® 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE, -======s===s»

Asuncion, 3 0 ABR 7076

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de ORIENTICA
PERFUMES INDUSTRY FZE en contra de la Resolucidn N* 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por
la Direccion de Marcas, Y e e RS AR AR AT R

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025 se presenta el representante convenclonal de ORIENTICA
PERFUMES INDUSTRY FZE e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 3141 de fecha
22 de octubre de 2025 dictada por la Direccion de Marcis,«-====ssssssmmrmresrmsmms s s

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedid el recurso de
npelucifminterrjq,msm,-mu----------n-n---~----~------------- PersTeRarTETITEEITETTITITTITIITIITIIIEIILS L e

Que, en fecha 01 de diciembre de 2025, ¢l representante convencional de ORIENTICA PERFUMES
INDUSTRY FZE expreso agravios. Esta Direccion tiene por presentada la Pxpremﬁn de agravios y llama
autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2025, seremerrmr s

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N* 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 considera: *(..) Que, habiéndose realizado
la biisqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca:
Expediente 2021-2122854, Denominacion O ORIENTICA, Clase 3, Registro $43632, Titular Rich & Ruitz
Perfumes Industry L.l.c [AE]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semefantes, no
podrin tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear niesgo de confusion entre los
consumidores.-, por lo que de contormidad al articulo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha J'ug.ﬂ' i o
F o L[ | L ¢ T T T T T T TSP

Que, entre otros argumentos, se agravia ¢l apelante y manifiesta: “(.) Que tal resolucion no debe
considerarse vilida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestion existe una
Autorizacion de Coexistencia de Marcas, por medio de fa cual la firma Rich & Ruitz Perfumes Industry L1
otorga su consentimiento y concede plena v expresa autorizacion a mi mandante para obtener f registio
de su marca ORIENTICA, amparando productos de la clase 03, Adjunto el presente escrito copia
attenticada de la Autorizacion de Coexistencia, junto con su traduccion respectiva, referente a las marcas
F 1 ot T L o T T T T P

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestion y tras el analisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresion
agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma Rich & Ruitz Industria de Perfumes
LLC: “..otorga nuestro pleno y absoluto consentimiento a; Orientica Perfumes Industry FZE, almacén No.
WM-02, Hamriyah Zona Libre, Sharjah, Emiratos Arabes Unidos, para la presentacién y obtencion de
solicitud del registro de Marca "ORIENTICA" { denominatival). Clase 03, ante la Direccion General del
Registro de Marcas en Paraguay, siendo que ambas companias estin directamente refacionadas, formando
parte n‘e! mismo grupo emprﬂarmi' ﬂmhm h.'a,r'n la mu.*.rrr'dﬂd tim'-:*a y p‘f'gm'nrm dﬂi‘ .‘.n'r Mohary e
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 3141 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ORIENTICA”,
CLASE 03, EXPEDIENTE N* 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. ==--+===+===-

debidamente apostillado y traducido, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para
oxle “I“'j litj avl—“utlnnrs‘ T 0 000 0 000 0 0 .-

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

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de

la marca "ORIENTICA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98,
habiéndose demostrado la coexistencia pacifica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al
que han arribado las fivmas titulares; esta Direccion considera que existen suficientes argumentos Pdl‘d
revocar la resolucion recurrida, - .

FGR']FLNTD'

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Art, 1® REVOCAR la Resolucion N* 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada pur la
Direccion de Marc as, = A S
Art, 28 ORDENAR la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca

"ORIENTICA", clase 03, Expediente. N* 52444/2024, solicitada a nombre de
ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE, --------- T S ——

Art, 30 NOTIF!QUESE. ....................................................

A A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA
INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N*® 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER
GARCIA MARTINEZ. «tostsssmmsnsesmsenensrususstetsssietesterssssmsiensiistutnssuisisusttsestesttssusteutistottssenstassnntis

Asuncion, q E MH Eﬂ?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de SERGIO JAVIER
GARCIA MARTINEZ. ¢n contra de la Resolucidn N 1866 de fecha 20 de octubre de 2018, dictada por la
Direccicn .de Marcas, Y e s RS R T N S YA ET IR TEIIEETIIETTIIETIIETIIIETIZENL

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de SERGIO JAVIER
GARCIA MARTINEZ,, e interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion N® 1866 de fecha 20 de
octubre de 2018, dictada por la Direccion de Marcas, —-=----sesemmemmm s e

Que, en fecha 7 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacidn
jnterpuestnl.....................".........".................................................""....".........1......1..........".....

Que, en fecha 21 de febrero de 2019, el representante convencional de SERGIO JAVIER GARCIA
MARTINEZ. expreso agravios. Esta Direccion tiene por pwwnmd.l la expresion de agravios y llama autos
para resolver en fecha 31 de F““u e 20| snssnrasansssasstanssonsssssstssatsinssstssmmessssassttssssssss snnsitstsnsssinsisies

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurnida considera; *f..) habiéndose realizado el examen de registrabiliddad de fa
citada marca, ésta Direccion cansidera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 120498 de
Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en
un signo que sea el nombre genérico o designacion del producto o servicio de que se trate, o que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, En
consecuencia no ha Jf”gara lo salicitade R B T T

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *(.) Que, sin lugar a dudas el
Director de Marcas no ha hecho un anilisis razonado sobre la viabilidad de la marca solicita, puesto que
"EXACTA INFORMATICA y etiqueta” no consiste, de ningtin modo, en un signo que sea el nombre genérico
o designacion del producto o servicio de que se trate, a que pueda servir en el comercio para calificar o
describir alguna caracteristica del producto o servicio. Es menester resaftar que, "EXACTA® no puede ser
calificada como un signo genérico ni mucho menos designacion del servicio. /.. La palabra "EXACTA" no
implica una denominacidn genérica, sino que s una marca ya gue se contorma de una palabra gue puede
ser registrada como una marca, por imperio de la norma precedentemente transcripta {.,) % -s-=eeeeeees

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
|ntErPUﬂStU. L LT T T T T T T T T P T

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca: es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho 3 conastituir UNa Marts, —=----s-=====stssmsamcssmsssssssmesss s s ssssssasmssssssssssasmssssmsssmananmsannssessnsnnss

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EXACTASREQ]
ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los gepvicios que pretende ampar /el TR

Birga :L-.Gmmthrpl bad Induierisl
Diggita Nat mmlﬂ:Fl miedad Jatelesing
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXACTA
INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO lfleR
GARCIA MARTINEZ, scacccisssnmsennmicsnnisossinasonsnsatisinsisiimsasensabnannss S e i SR

st dicha denominacion constituye la designacion usual de los servicios que solicita o se refiere a
caracteristicas propias de los servicios Que se desea QMpParar, ««s-ssessem e

Que, la marea solicitante pretende obtener la cobertura para gervicios comprendidos en la glase 42
del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripeion: . Actualizacion de programas informéticos
para terceros; Actualizacion de pdginas de inicio para terceros; Actualizacion de paginas iniciales para
redes informiticas; Actualizacion de sittos web para terceros; Actualizacion de software informitico;
Actualizacion de software informatico en relacion a seguridad informdtica y prevencién de riesgos
informdticos; Actualizacion y mantenimiento de software informatico: Alojamiento de sitios web; Alguiler
de servidores de bases de datos para terceros; Analists de sistemas informiticos; Asesoramiento en el
campo del diseno de software; Asesoramiento técnico relative a la operacién de computadoras;
Consultoria en seguridad informdtica; Consultorfa en software: Consultoria en tecnologias de la
imtormacion; Consultoria respecto al diserio de piginas web; Copiado de software informitico; Creacidn de
programas informiticos; Creacion de sitios web en Internet; Desarrollo de software de controladores y
sistemas operativos..”. En ese sentido, la denominacion “EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA" se
encuentra compuesta por dos elementos principales. Por un lado, el término “EXACTA", adjetivo que
alude a aquello que es preciso, riguroso o que se ajusta fielmente a un modelo, Por otro lado, el vocablo
INFORMATICA®, que refiere al conjunto de conocimientos cientificos y técnicas que hacen posible el
tratamiento automitico de la informacion por medio de computadoras’. De ello se colige que la
combinacion de ambos términos da lugar a una expresion que, apreciada en su conjunto, no constituye la
designacion necesana ni usual de los servicios de la clase 42 solicitados, ni describe de manera directa e
inmediata una caracteristica esencial de 108 IMISIMOS, === e e

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA El. EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigue: °(..) La evaluacion de este motivo de denegacion requiere necesartamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
ferming gue es comin o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
pata un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siginentes por ser genencas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: e

"ALGODON" para telas o productos textiles; o “MANZANA® para productos frutales o confituras y
compotas de fruta. Sin embargo, la palabra “MANZANA', 0 "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica,
ustial ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electronicos. El término "MANZANA'
es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicari
confiere aptitud diSURNVa 3l SIGNO. (...)" »+sssssmssessrasinia e eee s s s amne s ran e

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la
etiqueta que conforma a la solicitud, Al respecto, vemos que la misma contiene la denominacion con una
tipografia especial de color negro y naranja, a la izquierda posee la figura de un cursor de mouse sobre
varias figuras geométricas similares estilo rombo superpuestos, todo esto dentro de un fondo g
como se puede apreciar a ContNUAciin=«s--ssmn..
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA
INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N* 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER
GARCIA MARTINEZ. -- e

marca solicitada

@ Exacta
Informatica

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podria alejar el carieter genérico o descriptivo
de los vocablos que componen la denominacion y bien podria calificarse a la misma como evoecativa, no
encontrandose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o deseriptiva,-

Que, la Resolucion recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley, Al respecto, Jo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza bisica, o las
caracteristicas, especificaciones téenicas principales de su producto o servicio, obligindolo a recurrir a
circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace
referencia a la naturaleza bisica o especificaciones téenicas principales de sus servicios, es eminentemente
evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, linea de
servicios o el conjunto de servicios, que provienen de und MIsma @MpPresa, ---es e ...

Que, ahondando ain mis en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una finea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signes
evocativos dan una idea de cuil es el producto o servicio en cuestion o sobre sus componenies o
caracterfsticas, A veces, mds que una idea, se trata de una certeza, ¥ esto es ldgico puesto que, de lo
contrario, la marca seria enganiosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera, La diferencia esti en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tended en su
conformacion algun elemento que la hard, en menor o mayor gradeo, de fantasia. Al concederse wma marc
evocativa no se quita del dominio puiblico minguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismao si se registrase una designacién descriptiva®. Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente ¢/
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a las que pertenece ese objeto.” —-=====s-msmareamaeann

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el
examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que e o0 que
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR
LA DIRECCION DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EXACTA
INFORMATICA Y E'HQUETA* CLASE 41 EKPEDiEN’[’E N* ?43??.-'201? SDI..IC‘ITADA FDR SERGIO JAVIER

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

Art. 1# REVOCAR la Resolucion N* 1866 de fecha 20 de octubre de 2018 dictada pm‘ la Direccion
d*_\ Marcas, - R A s e
Art, 29 ORDENAR la prosecucion de los tranites de la solicitud de registro de la marca "EXACTA

INFORMATICA Y ETIQUETA", clase 42, l:.:{pu sdiente N* 74379/2017, solicitada a nombre de
SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. - meeanenas

Art. 3¢ NOTIFIQUESE +s+sssstsassasassasassnsansaasassasssaanns

"' I{T|rccl:|rl i
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR",
CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US),-==sssssssascesen

Asuncion, 3 [ AGR 2076

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Sealed Air
Corporation (US), contra la Resolucion N® 744 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Direceitn de
Marcas, Y} erea s A A e RN T NN NS SR SR AR RIS At RS AR IA LR A SR TR A TR AR S

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de Sealed Air
Corporation (US) ¢ interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucion N* 744 de fecha 10 de mayo
de 2016, dictada por la Direceitn de Marcas, == s==srrsrssmsrssmssrs s st s s s srn s snsbsassssasssnanssnssanssssass

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacidn
|nrurpuﬂqtn LT T T T LT T T T T T T T T

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, ¢l representante convencional de Sealed Air Corporation
(US) expresd agravios. Esta Direccion tiene por contestada la uxprestﬁn de agr.wms ;-,r [lama autos p.lr.u
resolver en fecha 03 de diciembre de 2020), ===srerrrmmmmrrmmmmmmssaner s s s s sn s s m s ssssn s s s ssnsss s sn s mrme s me s

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: *(..) Que habiéndose realizado el examen de registrabilicad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constituir marcas: Art. 2 Ine e) Jos que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre gendrico o designacion del producte o servicio de que se trate, o que pueda servie
en ef comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o serviclo,, En consecuencia no
hit IUAT @ J0 SONCIEAUO (,.,)" ~+wmrreesssmmmsesmrsmasesaes e e et s s s e s e

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) En primer lugar, mi mandante
m'egd f‘dfﬂgtirframwm‘ qur la marca "SEALED AIR" sea ,qw::‘r'.it‘ﬂ pm' el contrario "SEALED #-'I.J'Fi"' @8 L

mi mandante no es mas qm' una nl‘:'rhr.u 160 de su munhn.' mmwtm! ':t'.lfm' Air f‘umﬂmﬂnr} .:’U'h} of cual
goza de especial proteccion. ya que se trata de un bien juridico amparado especialmente por la Ley 1294/98
de Marcas../..En tercer Jugar, cabe resaltar a la Sefiora Directora General de la Propiedad Industrial que mi
mandante Sealed Air Corporation (US) ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro pafs con la
denominacién SEALED AIR en varias clases por lo que ya tiene derecho adquiride sobre la misma /. A
mds de lo expresado cabe agregar que “SEALED AIR" es una marca conocida y de gran renombre en el
mercado, vale decir que la marca goza de gran difusion, de hecho, mi mandante Sealed Air Corporation
(US). posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mm:‘ada por lo cual la marca evoca
indefectiblemente siu lf'-'ﬂgfﬁ empr:*sarmﬂ. N i masiamsssassasssssssssrsasssrsesssaEssEssssTsassssiEEEsslaEseEEsssesssssassasis

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administra
de analizar la viabilidad para la correspondiente concesion del registro de una solicitu
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR”,
CLASE 21, EXPEDIENTE N* 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US),--==ssessssscmreaas

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino gque el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general, ===-=====-

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
derecho a constituir UNa MArca, «=--s-sssssssemsermsmsnmsensnecans R tr e PRSP

Quie, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “SEALED AIR" resulta descriptiva
0 genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
productos que se desea AMPAarir, - - e S e s seessssssssnssssnarans

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la glase 21, especificamente para los
siguientes productos: . Envases de plistico, es decir, bandejas de poliestireno y polipropileno para embalar
alimentos, dositicadores para productos de limpieza y desinfeccion, instrumentos de limpieza, es decir,
cepillos de fregado, trapeadores, esponjas v panos de limpieza comprendidos en la clase 21" En ese sentido,
la denominacion solicitada “SEALED AIR" se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al
espanol serla “aire (air) sellado (sealed)”. En este contexto, la denominacién no constituye claramente la
designacion necesaria, usual o directamente l:fr.‘.“icrl}'!tl"u'.l. de los prndm.ms que el solicitante pretende
,,1|-|'|I1dﬂ;‘f con M'E{illlnlld Ry P P

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
sigues ") La evaluacion de este motive de denegacion requiere necesariamente la consideracion de las
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
LErmine que es comun o gendrico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
prara un tipo diferente de productos o servicios, Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habitvales o necesarias para los productos o servicios indicados: e
"ALGODON" para telas o productos textiles: s “MANZANA " para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA', 0 "APPLE" (en inglés) serfa distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como mmpumtfﬂma o dispositivos electronicos. El término ‘"MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designacion usual,
cologuial o téenica. Esa desvineulacion mn{‘t-,um.tf entre el ugnu v los productos a los que se le aplicard
confiere aptitud distintiva al signo. (.)% e R R e e e aa

Que, ahondando ain mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere @ la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: “Existe una linea
divisoria tenue entre los signos evocativos regastrables v los descriptivos que no o son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestidn o sobre sus componentes o
curdcteristicas, A veces, mis que una idea. se trata de una certeza, v esto es ligico puesto que, dt' fo
contrario, la marca serfa engariosa. El signo descriptivo también designa estas mismas .
funciones, destine, ongen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que

" Idereceiin Machomil de |'|'“|'I|I|"IL'ILI |P'||I£‘|I"l."li|l| “-“'d-“ll'll\. hirpdrdiy fjnm'-r ol P ol i o Paroghiny, p 109,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR",
CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US),=====ssaessnsasenns

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se descnbe, La evocativa siempre tendri en su
conformacién algiin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasia, Al concederse una marca
evacativa no se quita del dominio piiblico minguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designacion descriptiva®, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr, Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente ef
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese abjeto,” -«

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita “SEALED
AIR", coincide con la razon social de la firma solicitante, SEALED AIR CORPORATION (US). En ese sentido,
la marca solicitada se identifica directamente con la razon social que presenta la firma propietaria, lo cual le
otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11, relativo al
"Nombre Comercial" y las diversas situaciones juridicas vinculadas a ¢l, «osssessmsmmmmmmnssmns

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridico, goza de proteccion
desde su primer uso pdblico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece que: “El nombre comercial podri
estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razén social o denominacion social
adoptada, la enseria o la sigla usada legalmente en relacion a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio. No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”. Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titwlar de un nombre comercial tendri el derecho de impedir el uso en of
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusion o un nesgo de asociacion con i empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titwlar un dane econdmico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del ttular'. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial, - «s= s,

Que, ademas de todo lo mencionado, en el anilisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segin la busqueda realizada en el sistema informdtico de la Institucion, se puede advertir que SEALED AIR
CORPORATION (US) (titular solicitante), va cuenta con las siguientes marcas registradas: SEALED AIR clase
05 Registro N® 429624; SEALED AIR glase 35 Registro N® 534457, SEALED AIR glase 17 Registro N® 420393 y
su renovacion N°2633218, entre otros registros, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
varios registros concedidos bajo una denominacién similar. Por consiguiente, la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la prateccitn de otra versidon de una marca que ya le pertenece, que no modifican
sustancialmente su identidad visual y fonética,-=-=-=semesmneana

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un gigno que posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarsedny
las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolucion recurri
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR",
CLASE 21, EXPEDIENTE N* 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----=============-

POR TANTOQ,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE
Art. |® REVOCAR la Resolucion N 744 del 10 de ma}'u de 2016 dictada pur la Direcciton de
Marcas, = T T T T LTI T T o L
Art. 2° ORDENAR la prosecucion de tramites de la miltl:url de registro de la marca
"SEALED AIR", Clase 21, Fh.|'-t-¢||t‘nll N ]ES!EIZ'DM solicitada a nombre de SEALED
AIR CORPORATION (US).-+- srannies

Art, 3¢ NOTIFIQUESE, ++++-eeveveeenivns
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR",
CLASE 16, EXPEDIENTE N*® 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US)===ssssssssnnnenass

Asuncion, 3 0 ABR 026

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Sealed Air
Corporation (US) , contra la Resolucion N° 743 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada pm la Direccidn de
Mﬂrkds }l-4 P

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante convenclonal de Sealed Alr
Corporation (US) e interpone Recurso de Apelacion en contra de la Resolucidn N* 743 de fecha 10 de
ma}rudezulﬁi dlﬂlﬂda Pnr Ia n1r’{|l_'l_‘|{"1 dt! MHL‘L‘“*_-..--.....-"-.....-.--..-...--.....-1- AR R RN

Que. en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que coneedid el recurso de apelacion

!T].‘L‘Il‘F]“EH!‘["_ RSN AR A NN AN I TN I TN IEE I I TN EE I IO E ST

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, ¢l representante convencional de Sealed Air Corporation
(US) expreso agravios. Esta Direccion tiene por contestada la expresion de agravios y llama autos para
resolver en fecha 03 de diciembre de 2020, sssssrsssremmmmmnsrmmmsr s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucién considera que: *(.) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad
de la citada marca, ésta Direccion considera que la misma incurre en las prohibiciones de I Ley 1294/98 de
Marcas, que dispone no pueden constitutr marcas: Art. 2 Inc e) .los que consistan enteramente en un
signo que sea el nombre genérico o designacion del prodicto o servicio de que se trate, o que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio, En consecuencia no
ha lugar a 1o SOlICIATO (..)", =--==r=sseerssasrsnarassesasssssssnst s st e s s s sn e s s n s kA a e e A RS e e san ana s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(..) En primer lugar, mi mandante
niega categéricamente que la marca "SEALED AIR" sea genérica; por el contrario "SEALED AIR" es una
marca evocativa para la clase 16../.. En segundo lugar, conforme se puede aprectar, la marca solicitada por
mi mandante no es mis que una derivacion de su nombre comercial Sealed Air Corporation (US) el cual
goza de especial proteccion, ya que se trata de un bien juridico amparado especialmente por la Ley 1294798
de Marcas.../..En tercer lugar, cabe resaltar a la Seiora Directora General de la Propiedad Industrial que mi
mandante Sealed Air Corporation (US) yva cuenta con varias marcas registradas en nuestro pais con la
denominacién SEALED AIR en varias clases por lo que va tiene derecho adguirido sobre la misma /.. A
mis de lo expresado cabe agregar que "SEALED AIR" es una marca conocida v de gran renombre en of
mercado, vale decir que la marca goza de gran difusion, de hecho, mi mandante Sealed Air Corporation
(US), posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado pnr lo cual la marca evoca
indefectiblemente su ﬂngen E‘J"]"FPI"F'H‘I"M! RO RS

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto,----«=---
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AlR",
CLASE 16, EXPEDIENTE N* 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US),-==+====+=s====s==

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso
dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general, ===see---

Que, tal como lo expresa el Art. | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion marcaria, ciertas
restriceiones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el
derecho @ CONSHIUIN UNA MAECA, ssrsssmranns i eesse s s s e s s ans s ssas st s s s st st e s st s s e amans

Que, i los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SEALED AIR" resulta descriptiva
0 genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominacién
constituye la designacion usual de los productos que solicita o se refiere a caracteristicas propias de los
j'ﬁhﬂll'ﬁmqul&' 80 desea T L R LT TR PP PSSR

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la glase 16, especificamente para los
sigulentes productos: . Envases y sobres de papel y plastico rellenos para envios, envoltorios, almohadillas
¢ insertos acolchados de papel para su uso en embalye de productos. almohadillas absorbentes para
envases de alimentos y revestimientos absorbentes de corrales v jaulas de animales hechos principalmente
de papel, materiales celulares acolchados en forma de laminas para empaque y otros fines comprendidos en
la elase 16.." En ese sentido, la denominacion solicitada *SEALED AIR" se compone de dos vocablos del
idioma inglés que traducidos al espanol seria “aire (air); sellado (sealed)”. En este contexto, la
denominacion no constituye claramente la designacion necesaria, usual o directamente descriptiva de los
productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud,--«--- Seressseesseeimsesnsssssssssesssessseeasaneans

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY™ sefialan cuanto
siguer ") La evaluacién de este motivo de denegacion requiere necesariamente la consideracion de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaria el signo. Un
términe que es comtin o gendrico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: »
"ALGODON" para telas o pr'nlfuf:rﬂx rextiles; o “MANZANA"® para productos frutales o confituras y compotas
de fruta, Sin embargo, la palabra "MANZANA", 0 "APPLE" (en inglés) serfa distintiva, no genérica, usual ni
necesarta para productos como computadoras o dispositivos electronicos, El término '"MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues ho corresponde de modo alguno con su designacion usual,
cologuial o téenica. Esa desvinculacion conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicard
confiere aptitud distintiva al SINO. (..)" «=++++ssreermmmmssniinsecesiisssnissmssasssseaanes Srrsmsasesse

Que, ahondando adn mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *Existe una linea
divisoria tente entre los signos evocativos registrables v los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cudl es el producto o servicio en cuestion o sobre sus co
caracteristicas. A veces, mis que una idea, se trata de una certeza, v esto es logico pu
contrario, la marca serfa engafiosa, El signo descriptivo también designa estas m
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR",
CLASE 16, EXPEDIENTE N® 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US),-»==s=s=sssmsnanans

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia estd en que la designacion
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendri en su
conformacion algin elemento que la hard, en menor o mayor grado, de fantasta. Al concederse i marea
evocativa no se quita del dominio publico ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios, No sucede lo mismo si se registrase una designacion deseriptivi®, Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr, Otamendi expresa: “las designaciones genéricas definen no directamente ¢/
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el génern, a los que pertenece ese objeto.” <«

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominacion cuyo registro se solicita *SEALED
AIR", coincide con la razon social de la firma solicitante, SEALED AIR CORPORATION (US). En ese sentido,
la marca solicitada se identifica directamente con la razdn social que presenta la firma propietana, lo cual le
otorga proteccion conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, especificamente en su Titulo 11, relativo al
"“Nombre Comercial” y las diversas situaciones jurfdicas vinculadias a @, sosseersmmimmmmmmasao,

Que, la legislacion marcaria protege al nombre comercial, como bien juridieo, goza de proteccion
desde su primer uso piblico.El articulo 72 de la Ley de Marcas establece ques “El nombre comercial podri
estar constituide por la designacidn, el nombre del comerciante, la razon social o denominacién social
adaptada, la ensena o la sigla usada legalmente en relacion ¢ una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Por otro lado, el articulo 75 especifica que: “Ef derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso publico en el comercio, No es
necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”, Por otro lado,
el articulo 75 especifica que: “El titular de un nombre comereial tendrd el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando eflo fuese
susceptible de causar confusion o un niesgo de asociacton con la empresa del ttular o con sus productos o
serviclos, o pudiera causar al titular un dano econdmico o comercial injusto por rason de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del ticalar®. En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de [a misma, La solicitud en cuestion persigue la
proteccion de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial --wrreerrrmrrmrnae..

Que, ademas de todo lo mencionado, en el andlisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
segun la busqueda realizada en el sistema informitico de la Institucion, se puede advertir que SEALED AIR
CORPORATION (US) (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: SEALED AIR glase
05 Registro N® 429624; SEALED AIR ¢lase 35 Registro N' 534457, SEALED AIR clase 17 Registro N2 420891 y
st renovacion N°2633218, entre otros registros, Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con
varios registros concedidos bajo una denominacion similar. Por consiguiente, la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la proteccion de otra version de una marca que ya le pertenece, que no madifican
sustancialmente su identidad visual ¥ fonética - et

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Direccion General considera que es un signo posee las
caracteristicas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse '
las prohibiciones de la Ley N® 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolyeien g«
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA
DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 'SEALED AIR",
CLASE 16, EXPEDIENTE N* 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).--- wmensnenn

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

Art, 1¢ REVOCAR la Resolucion N* 743 del 10 de m.:;m de 2016 dictada pur la Direccion de
Marcas. = e A S A B A X . i

Art. 20 ORDENAR la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la marca
"SEALED AIR", Clase 16, Hpudmntu N* 1-!836."2{114 mlu.u.ada a nombre de SEALED
AIR CORPORATION (US).- - -

Art, 30 NOTIFIQUESE. «+-++++sssnrassnseninsunnsasannioionnazones
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N® 1083
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARA", CLASE 41, EXPEDIENTE N* 20706/2021, SOLICITADO

POR - T T L L T L L L LT T T T

Asuncitn, 3 0 ABR 2076

VISTO: ¢l Recurso de Reconsideracidn y Apelacion en Subsidio interpuesto por el representante
convencional de FELIX S.A., contra las Resoluciones N® 1290 de l't‘r.hd 03 de dgml:u f!v 2022 } N 108% de
fecha 13 de agosto de 2024, dictacas por la Direccidn de Marcas, yi.-- wnee o

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 se presenta la representante convencional de FELIX S.A, e
interpone Reconsideracion y Apelacion en Subsidio en contra de las Resoluciones N 1290 de fecha 03 de
agosto de 2022 y N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024, dictadas por la Direccion de Mareag, s sssssssssesseennes

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso de apelacion
intEFPUEﬁtﬂ. .........................................................................................................................

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024, el representante convencional de FELIX S.A., exprest
agravios. Esta Direccion General tiene por presentada la expresion de agravios y llama autos para resolver
en fecha 13 de febrero de 20025, -=====-==ss=sssssnrssasssnsssnssasssnansss

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion N® 1290 de fecha 03 de agosto de 2022, considera que: "(..) Que habiéndose
realizado la biisqueda de antecedentes de la eitada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la
marca: Expediente; 2011-1102960 Denominacion LATA PARARA Clase 41 Registro 384714 Titwlar Carlos
Branda Ocampos (PY): Expediente: 2020-2053565 Denominacion CHARLIE PARARA Clase 41 Registro
521044 Titular Carlos Branda Ocampos (PY), Comentario; Que las denominaciones son cast idénticas, muy
semejantes, no podrdn tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusion entre
los consumidores.- por lo que de conformidad al articulo 62 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a fo
B L [T L 0

Que, la Resolucion N* 1083 de fecha 13 de agosto de 2024 confirma diciendo: (.. )En efecto, la parte
que resalta sobre el resto es precisamente la expresion "PARARA", por lo que en base a ésta se juzga la
posibilidad de confundibilidad o no entre las marcas en pugna, por otro lado, la expresién “Charlie™ (en la
composicion) de la registrada cumple un rol meramente secundario en la misma. Que, ademds debemos
tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los servicios de la clase 41 y tales hechos
hacen que los criterios para su admisibilidad sean mis rigurosos a fin de precautelar los derechos de las
ITATCAS CON NEGISLIO PIEVIQ (iu,) e seesssareassesssesassassnsssrsssnasssas st te s e s e e s s s a s e s e s s e s b e e s s e s nsn s s

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *(.) En primer lugar, debemos
destacar que la Marca Solicitada es una marca denominativa, mientras que CHARLIEPARARA es una marca
mixta, es decir, esti compuestas por nombre y etiqueta, y por tanto, conforme lo requiere la propia Ley de
Marcas, serd utiizada de esta manera./..Ademds, la marea solicitada se acenttla en la titima vocal,
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N® 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N® 1083
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SDUEﬂ[’HJD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARA", CLASE 41, EXPEDIENTE N' ZﬂTﬂﬁﬂﬂll SOLICITADO
POR FELIX §.A,evssssnsetsanssarasnssssssssasansssasessssasnsssssnnssnssnmnmssonmmmeesnns SAE——

Lis marcas. Como es observable, fas diferencias fondticas v visuales existentes entre las marcas son los
elementos que hacen que dichas marcas suenen v se vean diferentes, Asimismo, el hecho de compartir
parte de un solo elemento en la dnominacion no constituye un hecho determinante para negar el registro
e fa Marca Solicitada. /.. La Marca Solicitada es una productora audiovisual, cuyo servicio es totalmente
distinto a las marcas Base de Rechazo.../.. En ese sentido, si bien la Marca Base de Rechazo estd registrada en
la clase 41, la misma cuenta con una cobertura de servicios distintos a la Marca Solicitada, EI rubro
especifico de la marca CHARLIEPARARA es el servicio musical, es una escuela popular de Bateria y
percusion.  En tal sentido, el hecho de que la Marca Solicitada se encuentre limitada para cubrir
determinados servicios especificos en la clase 41, y siendo éste diferentes a los servicios cubiertos por la
Marca Base de Rechazo, eliminada el riesgo de confusion entre lis marcas. {...) -=-sssssreesssssssssansassmnmansanes

Que, carresponde a esta instancia admimistrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
inlt‘l'l“li"ﬁrﬂ- ------------------------------- s ms st NS eSS S S EES S EEEe S EE e —

Que, tal como lo expresa el Art, | de la Ley N* 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios, Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislaciébn marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan validos como el
l.'!ll'rl.‘l.'hll A CONSTITUIN UNG MAFCH, s==ssssesssssansmssssmssssssiasssntsitasisiasissssssmstnssssannenansssnsssnsasssss e ————

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusién
entre la solicitud de registro de la marca “PARARA" (Clase 41) y la marca base de rechazo
“CHARLIEPARARA" (Clase 41). En tal sentido, al efectuar el contraste ortografico y fonético entre los signos
analizados, se advierte que, la marca solicitante reproduce integramente, y en el mismo orden, las seis letras
que conforman el vocablo predominante "PARARA”, sin agregar ninglin elemento adicional que la distinga
de su antecedente, Esta coincidencia genera una marcada proximidad gréfica y fonética entre ambos
signos, dado que el término compartido constituye un componente con fuerza identificatoria en la
percepeion del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud grifica y fonética entre
e L T T T T T .

PARARA (solicitada), v

CHARLIEPARARA (marca base de rechazo)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo
"CHARLIEPARARA" posee el registro N°521044 para los siguientes servicios de la glage 41 del nomenclador
internacional: “.academias [educacion]: servicios de artistas del especticulo: servicios de asistencia
educativa prestados por asistentes escolares; orgamzacion de bailes; servicios de campamentos de
nm‘awunw {arh‘w'datﬁ's rec rc-.'nmsf o ."u’ng ,.".'hmm; wonj: sen (0 ms e mmpm;’cfén musical; sepvr
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N* 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N* 1083
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PARARA", CLASE 41, EXPEDIENTE N°® 20706/2021, SOLICITADO

PORF U e S o NG D

educativos y recreativos de galerias de arte; cursos por correspondencia; enseflanza por correspondencia;
cursos de reciclaje profesional; servicios de disc-jockey; servicios de pinchadiscos; servicios de discotecas;
doma y adiestramiento de animales; servicios educativos; instruccién [ensefanzal, educacion en
internados; servicios de educacion fisica; servicios educativos prestados por escuelas; servicios de
entretenimiento; alquiler de equipos de audio: alquiler de equipos de iluminacion (..)". Por su parte, la
marca en tramite de registro "PARARA” pretende obtener la cobertura de los servicigs comprendidos en la
misma clase; “Produccion de materiales audiovisuales; edicion y masterizacion de materiales de audio y
video." De la comparacion entre ambas solicitudes se desprende una clara coincidencia en el dmbito de
proteccion. Mis alla de la coincidencia formal de clases (Clase 41), se verifica una sustancial superposicion
en la naturaleza, finalidad y canales de prestacion de los servicios invelucrados, En efecto, ambos signos
identifican prestaciones propias de la misma industria del entretenimiento, dirigidas al mismo publico y
susceptibles de ser ofrecidas por los mismos titulares. Por lo tanto, la coexistencia de ambas coberturas en
el registro marcario generaria una indebida superposicion de dmbitos de proteccion, inerementando e
riesgo de confusion respecto del origen empresarial de los servicios y afectando la funcion distintiva de la
marca solicitadi,ssss=ssmsrrrsrarrr e s r s s s s s s s T m AT s r ET R IEIT TR TR SEETEEEETaTEETE T

Quie, &sta Direccion estima que, ademis del Art, 6° de la Ley N* 1294/98 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente
prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusion o de asociacidn con esa marca,
situacion que acontece en el caso de autos, Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros ¥ que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comun, resulta inviable la coexistencia pacifica entre
B S S PP L ——

Que, ahondando atin mas en el analisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo; “La esencia de una marca esti en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles, Nada mis confundible que una marca idéntica,
La prohibicion del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o bisica que impide esta clase de
coexistencias, no es la Unica™ s sssssessnsssrmsssnssssssrsssssssrrssisssr i n s s ss s e r s s s s s s s s s T E T T A r T AT s R TR TR

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmaticas al sostener que las marcas analizadas podran coexistir pacificamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras ¢l cotejo y andlisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea, vemos que el resultado gue
arroja la visién en conjunto demuestra que s existe posibilidad de confusién entre las marcas analizadas.
En conclusion, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca
“PARARA" no podra coexistiv con la marca antecedente *CHARLIEPARA
semejanzas que diferencias. -sssesssssssnssassencrsssnsnmmenspueensacansasacany

' "DERECHD DE MARCAS" = |orge Otamendl. %° Fd. CARA, Abeledo Perrot, 2007
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POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE HEGIETRD DE LA MARCA 'PAMRA' CLASE 41 EXPED[ENTE N® 20706/2021, SOLICITADO
POR FELIDL §.A, ssssssnssssrsssnnnsunses . s - A R e i A s

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al caracter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcano, conforme a lo dispuesto en el Articulo 22 inciso f)
y el Articulo 6% de la Ley N® 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
u;rmspunde confirmar la Resolucion dfilldild pur ser insostenible una coexistencia pacifica entre las
SIS, D T L T LT T . P

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

Art, 19 CONFIRMAR las Resoluciones NY 1290 de fecha 03 de dguatu de 2022 }' N® 1083 de
fecha 13 de agosto de 2024 dictadas por la Direccion de Marcas, - -

Art, 20 ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca *PARARA *, Clase 41,
Expediente N* 20706/2021, solicitada a nombre de FE X Sellzzemesnreesssssnsaneananeas

Art, 10 NDTIF[QUESE RN St S SRR B SOt S
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N® 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA®, CLASE 05, EXPEDIENTE N* 36255/2020, SOLICITADO POR
MEDIFARMA 5.A, ==-==rssersemrmenrmsmmmrnsmsmennsmesssnr s s m s ms s s mn s s m s s e am s n s A mn s A Sy R R A A RS R R AR AR SRR T AR

Astincian, § 0 ABR 2028

VISTO: el recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de Aspen Global
Incorporated en contra de la Resolucidén N* 672 de fecha 19 de setiembre de 2023, dictada pnr la Direccidn
de Asuntos Marcarios LItIgI0s0s, yi --==rrrmrrrmmrr s s s s s s s s s

RESULTA:

Que. en fecha 19 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de Aspen Global
Incorporated ¢ interpone Recurso de Apelacién en contra de la Resolucidon N* 672 de fecha 19 de setnembre
de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos Marcarios LIURIOS0s, - sssssaseessimensimimnmissmsmsssssmmamiaaiae.

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedid el recurso

thErFJUEStD,"""“"““"“ R T

Que, en fecha 03 de mayo de 2024, la representante convencional de Aspen Global Incorporated
expresd agravios; dictindose en fecha 10 de mayo de 2024 la providencia por la cual se tiene por
prt*a.entacln el escrito de expresion de dgm\ﬂﬁ y se corre traslado a la f-:mtrapartt‘ pnr todo el término de

I[‘l}f R L e FAEEARANN AN R

Que, en fecha 11 de julio de 2024, se presenta la representante convencional de MEDIFARMA S.A., ¥
contesta el traslado de expresion de agravios, Esta Direccion tiene [mr contestada la t*xpranmn de agravios y
llama autas para resolver en fecha 19 de Julio de 2024, -<ccemememmnm s s s e

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolucion considera que: "(..) Que, haciendo un analisis minucioso de las
marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada FUXAPARINA, y la marca oponente
FRAXIPARINE, entre las mismas gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas
similitud denominativa, en los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas
estan expresadas de diferentes de diferentes maneras, la combinacion de letras es pronunciada totalmente
de diferente manera. Que, corresponde indicar que la denominacion PARINA como asi también la heparina
o la enoxaparina son medicamentos utilizados para prevenir o tratar enfermedades en las que se forman
codgulos sanguineos, por ende es de uso comin para fa clase 03, que generalmente estd dentro del ambito
de la medicina conecida como Hematologia, por fo que no se puede monopolizar dicha denominacion para
uso exclusivo de un solo titular, cabe también dilucidar que las mismas presentan diferencias muy
significativas en la raiz: FUXA- FRAXI como podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre
IR IIATLEE, {.) 7 ~eremacusmenmsuorues sasaamunmes ans #assosena oms vey o he s and e 02 SRR SR AR A R A A AR L L

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: %(...)
Como hmn plmn‘v .:apr:'{ rarse, la marca “FUXAPARINA® cuyo n*gn"fm se pide, reproduce en su

previa por mi mandante y como ;mdr.-’i observarse a r.unrmuduun son bﬂsranres las pur
entre las marcas en cuestion [...] Como podemos observar, y adentrandonos en el

e
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR
MEDIFARMA S.A. . i e e i s S e i A A R R At S e e SR

elementos fundamentales de las marcas son casi exactamente iguales v se encuentran localizados en el
misma orden, por lo que el simple cambio de determinadas letras en la marca solicitada no aporta ningtin
tipo de especialidad o novedad en la pronunciacion de la misma [..] A mas similitudes mencionadas
anterormente, la solicitud ha sido depositada en la clase §, por lo que, resulta bastante obvio que los
productos ofrecidos por el solicitante son idénticos a la clase de la marca OPONENLE (.., ) e weessmnssanieananas

Que, en relacion a la expresion de agravios, la oponente ha contestado lo siguiente: * {...) Comao se
puede apreciar, la Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha concludo acertadamente que ambas
denominaciones pueden coexistir en el mercado v que no hay riesgo de confusion, puesto que los
elaboradares perfeccionan los nombres de los medicamentos para que efectivamente no se haya caos entre
los mismos [...] Clertamente, al tratarse de medicamentos controlades, los mismos son objeto de un
riguroso control de parte del médico tratante, que lo expide bajo receta médica; y también del propio
paciente; lo que aleja ain mis el riesgo de una posible confusion. [...] Cuando dos marcas en litigio
comparten un radical que es de uso comiin (PARINA), no se puede fundar en ese tinico motivo [a
confundibiliclad, segiin lo sostiene la Doctring marcaria, (..),-=============s=ssmsmrmrmsmmamammamma s aanes

Que, cotresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
1'"1‘_1.“““_&5[“. ------- R RS RS S eSS e

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultanea y, el resultado que arroje la vision en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusién entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “FUXAPARINA® y la marcas
oponentes *FRAXIPARINE® se advierte que, si bien ambas comparten el término "PARIN", dicho elemento
comin resulta insuficiente para generar confusion, ya que, considerado dentro de sus respectivas
estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables, En consecuencia, las marcas
confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y
composicion grafica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusion o asaciacion indebida
en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente Cotejoissssssseeammmeee AT ememesssesasassasasssesaceesaas .

*FUXAPARINA® (murca solicitada)
"FRAXIPARINE" (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY " sefalan cuanto
sigue: “(..) La comparacion visual de las marcas denominativas se basa en un analisis del nimero y la
secuencia de las letras o caracteres, la posicion de las palabras o de los caracteres coincidentes, el nimero
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [..] Se entenderd que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciacion de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o fo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresion fonética general de un
signo denominativo son sus letras v silabas y su orden v acentuacion particulares, El examen de las sﬁm‘ms
comunes feviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una wm:f.ttud '
estard determinada por las silabas comunes y su combinacidn idéntica o similar. Por ejemplo, los &
signos  denonunativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o con u
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N*® 36255/2020, SOLICITADO POR
IVLEEIDTIEATRIVEA, Sk oottt e s e o e e S e A A A SRR AR —

pronunciacion diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo
PﬂsferjﬂrALE{:ISAN"{__IJ'"'L...-...........“...-."......".".-"...",..n,,.....-..u-u,uu++.-nuhuunuu...un..-”.-........_

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: “El derecho marcario no protege prefijos o particilas
comunes cuando no constituyen por sf mismaos el signo distintivo,” En ese sentido, coma es sabido, la
proteccion de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de
forma aislada. Por ello cabe afirmar que la proteccion otorgada a la marca registrada "FRAXIPARINE™ se
extiende al uso en conjunto del signo denominativo asi presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus
elementos tomados de forma separada (las letras: ER A XLEARLN.E), razdn por la cual esta dependencia
administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, ain en la misma clase,
toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anteriar, <o

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el
solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en comiin, siendo que como se sabe el
andlisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para
realizar un correcto andlisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolucion del
presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuacion “...En principio, es e!mnjunmdquedebe ser
objeto del anilisis y no sus partes integrantes separadas en r‘bnma:brh-:adaf?d?} e

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, segtin la busqueda realizada en el sistema
informatico de la Institucién, ademis de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran
registradas las siguientes marcas similares: ACTPARIN, clase 05, Registro N* 474001 a nombre de PROSALUD
FARMA S.A.; COPARINA ROWE, clase 05, Registro N* 482077 a nombre de THE LATIN AMERICA
TRADEMARK CORPORATION; HEPARIN, clase 05, Registro N* 545278 a nombre de QUIMFA S A, HIPERINA,
clase 05, Registro N* 539675 a nombre de DALLAS S.A.; LASCAPARINA, clase 05, Registro N* 504649 a
nombre de VICENTE SCAVONE & CIA, S.A.E.: MEPARINA, clase 05, Registro N* 480502 a nombre de Mega
Labs S.a.; MICROPARIN, clase 05, Registro N* 468412 a nombre de PROCAPS §A.; extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente
pretender utilizar con exclusividad el término “PARIN"con la cual ya coexiste previamente, «ssseeeesee

Que, siendo asi, el término "PARIN" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado
en el analisis, ya que los vocablos de uso comiin pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda
intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N* 1294/1998 de Marcas que
textualmente expresa *Cuando la marca consista en una etigueta u olro signo compuesto por un conjunto
de elementos, la proteccion de exclusividad no se extenderd a los elementos contenidos en ella que fuesen
de uso comtin o necesario en el COMErCiO", ==--===rrrerrrmrrrerrran s aa s s s s s s s s s s s s im0

Que, adicionalmente, esta Direccién considera oportuno traer a colacién los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sianchez Herrero, quien en su libro "Confusion de Marcas™ explica respecto a las
complejas cuanto sigue: “El mero hecho de utilizar el tinico signoe que compone una marca, pan
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION N* 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA
POR LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARC‘.A. "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N® 36255/2020, SOLICITADO POR
IVEEDIEERATRILA B s o e Aot S b e i

confundibles.™ Asi las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, mis ain teniendo en cuenta los demas elementos analizados en
conjunto en la presente resolugiin, ssssssssse e s s s s s e e e

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Direccién considera que la
marca solicitada es un signo con caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusion ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
antenormente expuesto, corresponde confirmar la Resolucion recurrida, ssssssesmmmmmsmmmmnnininene.

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

Art. 12 CONFIRMAR s Resolucion N° 672 de fecha 19 de setiembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcanos LIURIOSOs, s=«s-=- ssestmmsmmssminmiimmmmemmmmnemmmssnens

Art, 20 DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la marca
"FUXAPARINA", clase 05, Acta N* 35155!25!«0 solicitada a nombre de la firma
MEDIFARMA S.A, -+ - sorsisneass S R

Art.30  NOTIFIQUESE por Cédula, -l

Claudia Pamela Codtadco
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"saneher Herrero, Andres, “Confusion de Marcas™ Edivorial La Ley, Asuncidm. 2013,



DIRECCION NACIONAL DE

4% PROPIEDAD % GOBIERNO oi. - PARAG Al
INTELECTUAL PARAGUAY REKU

o Resolucién nD ___2_ 6 1

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA “IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA
CARRO OLMEDOQ ., +==ssssssssssss . . VU

Asuncidn, 3[] I!IIER ?[L?ﬁ

VISTO: El recurso de apelacion interpuesto por el representante convencional de PAULA
MACARENA CARRO OLMEDO, contra la Resolucidn N® 663 de fecha 18 de setiembre de 2023, dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIHEI{}S{“ et LA ETE

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de PAULA
MACARENA CARRO OLMEDO, por derecho propio v bajo patrocinio profesional e interpone recurso de
apelacién contra la Resolucion N° 663 de fecha 18 de setiembre de 2023, dictada por la Direccidn de Asuntos
Marcarios Litigiusn_ﬁ,_ A S SR T I E T T TR T TR R TR

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 fue dictada la pr:wu{vm I que concedid el recurso de dpt-]d; itn
lnterpueqtn L L T T T L L L T T T

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023, expresd agravios la representante convencional de PAULA
MACARENA CARRO OLMEDO; dictindose en fecha 12 de diciembre la providencia por la cual se tiene por
pl‘t‘.‘bentadu el escrito de vxprmmn de d.;,rdum y s¢ corre traslado a la mn[mparh por todo el término de

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de PAULA MACARENA CARRO
OLMEDQ contestd la expresion de agravios, Esta Direccion llamé autos para resolver en fecha 04 de marzo
dE EGE*‘-‘L ............................................................................................................................

CONSIDERANDO:

Que, la Resolucion recurrida considera *(.) Que. aunque se observa que existe una cierta similitud
entre las marcas (IMPULSA). en términos fonéticos, esta similitud no aleanza un nivel que pueda generar
confusion en el publico consumidor. Ademis cabe mencionar las diterencias en las clases amparados v la
naturaleza de los mismos, la solicitada clase 38 para (Agencia de noticias, telecomunicaciones, difusion de
programas de radio, y television, conexion telematica a una red informatica mundial), mientras el oponente
tiene protegido sus servicios en la clase 35 Servicios de publicidad, gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficina), como ;N:-:ft'mm notar fas mismas son diferentes v :m;u wirian
CTEAr CONTUSION ) issssssonusonsssssnssmmsssvsssnnasentmissiunnsrsossytnmranmrmeesssrastoe s e S T T IS Ve TR RS Y2

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: “(...) Estas manifestaciones demuestran
el paco protundo andlisis del que fue objeto esta oposicion o bien el parcialismo con el que ki citada pues
en la misma fueron invocadas, aparte del registro de la marca IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER
(SLOGAN) en la clase 35, los registros de dicha marca coneedidos en las clases 9.16.36,42 y 43, siendo ademiis
invocada la marca IMPULSA PARAGUAY' Y E'TH;JUETH en fas -:‘I;.-m-n 9y ia ;r la marca J'MPU!.SA ARAGUAY
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA
CARRD OLMEDQ ssninesnssnisinssnssssssnasinoesnnssssbsnssassnnnbntassanessns ssnssssessiosinisinssbsnms soasansoretsassssnmnss

parte de su nombre comercial, por lo que al ver una marca que ostente igual denominacion, pensaré que la
peticionada es propiedad de mi mandante (...)" — === s

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
||'|f|-"rF“.1("ﬁtU'. I 0 00000 0 0000 0 00 i i i i

Que, en primer término, las marcas en cuestion deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que arroje la visién en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusion entre las mismas, Por
consiguiente, corresponde i esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusion
entre la solicitud de registro de la marca *IMPULSA® (Clase 38) y las marcas oponentes “IMPULSA
PARAGUAY" (Clases 09 y 16), "IMPULSA PARAGUAY S.A." (Clases 09, 16, 35, 36, 42 y 43)“IMPULSA
MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)" (Clases 09, 16, 35, 36, 42 y 43) y “CON... IMPULSA PARAGUAY
S.A., 51 SE PUEDE (SLDGHN}' {C]HE' 3.5].

En tal sentido, al efectuar el cotejo ortogrifico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que el
titular oponente no revindica derechos exclusivos sobre el término “PARAGUAY® Por consiguiente, el
elemento distintivo central de las marcas registradas lo constituye el vocablo “IMPULSA", el cual predomina
en todas ellas. A su vez, la marca solicitante reproduce integramente dicho término, en idéntico orden y sin
incorporar elementos adicionales que permitan diferenciarla suficientemente. Esta coincidencia genera
una marcada proximidad grifica y fonética entre los signos confrontados, dado que el término compartido
posee una relevante fuerza identificatoria en la percepcion del consumidor medio. En el siguiente cotejo
puede corroborarse la similitud grafica y fonética existente entre las marcas analizadas:=--«««--==ss=seecceeeeses

IMPULSA {marca solicitada),

IMPULSA PARAGUAY

IMPULSA PARAGUAY 5,A,

IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)
CON... IMPULSA PARAGUAY S.A., 51 SE PUEDE (SLOGAN)
(marcas aponentes)

Que, desechando el andlisis fonético-gramatical, corresponde analizar las coberturas de las marcas en
pugna. En ese contexto, *IMPULSA" vemos que la marca solicitante pretende obtener la cobertura de
servicios comprendidos en la glage 38 de la nomenclatura internacional, tales como: “.Agencia de noticias,
telecomunicaciones, difusion de programas de radio y television, conexion telematica a una red informitica
mundial..”. Por su parte, la oponente es titular de diversos registros, algunas como *IMPULSA PARAGUAY™
con Registro N® 595540 en la glase 09: “.. Todos los articulos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos
aparatos e instrumentos clentificos, niduticos, geodésicos, fotogrificos, cinematogrificos, dpticos, de pesar,
de medida, de seializacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento), y de ensefianza, aparatos para
la conduccion, distribucian, transformacion, acumulacion, regulacion o control de electricidad, aparatos
para el registro, transmision, reproduccion del sonido o imagenes. soportes de registro magnéticos, discos
acusticos, distribuidores automdticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas_registeadoras,
maquinas caleulacdoras, equipos para el tratamiento de la informacién y ordenadorg
Asimismo "IMPULSA PARAGUAY" con Registro N9 533946 la misma marca en la clase

el e Pragirded Tadwanthl
Nacieel de Propiedad [tebeermal
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N® 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N*® §2600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA
Nz m L B, | o0 ——————

publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion comercial, trabajos de oficina..": e IMPULSA
MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)" con Registro N® 531307 posee la cobertura de los siguientes
productos de la clase 09: *.Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e
instrumentos cientificos, niuticos, geodésicos, fotogrificos, cinematogrificos, dpticos, de pesar, de medida,
de sefializacion, de control (inspeccion), de socorro(salvamenta) v de ensefianza, aparatos para la
conduccidn, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o control de electricidad, aparatos para
el registro, transmision, reproduccion del sonido o imigenes, soportes de registro magnéticos, discos
actisticas, distribuidores automiticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras,
madgquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion y ordenadores, extintores.- Obs; se
reivindica los colores tal como se observan en la etiqueta adjunta., ", entre otros registros vigentes quu
obran en el sistema de g institucion,---==sssssasiiimssnssmsismssssassmasrrrimrmrsnzss s s s s s s s s s s s s s e as a8 38 00s

Que, del cotejo de las coberturas mencionadas se desprende la existencia de una clara conexidad
competitiva entre los servicios y productos protegidos, Se verifica una sustancial coincidencia en la
naturaleza, finalidad y canales de comercializacion y prestacion, siendo razonable concluir que los signos
en pugna se proyectan sobre un misma ambito econémico y estin dirigidos al mismo pablico consumidor,
Esta circunstancia incrementa significativamente el riesgo de confusién o asociacion indebida respecto del
origen empresarial de los servicios, mis ain, considerando la presencia dominante del elemento comuin
AMPULSA "ecsnocasnscassarannss e A S A R e B R R S N L B e

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusion mis
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, Aclarando que “en efecto, fa
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicion de esos elementos”, Fundamenta esta regla, en que
en la mayoria de los casos, “la confusidn no es un hecho de i casualidad, sino de la intencidn de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputacion de una marca existente y la inclusion de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles. cuando en el
fonde la segunda puede ser una iMitacion de Ja primera™, s s

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc. f) de la Ley 1294/98, ¢l cual
expresamente prohibe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusidn o de asociacion con esa
marca, situacion que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusion al inducir a confusion o asociacion a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen comuin, resulta inviable la coexistencia pnclﬂtﬂ entre
B T YN g s S i A NS S i e i S e SR e A

Que, tras el andlisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya
que las marcas en pugna contienen elementos bastante asoctables, En base a las consideraciones de hecho
vy de derecho arriba expuestas, atendiendo al cardcter eminentemente cautelar y tuitiy
marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N* 1294/98 de Marcas; es criterio de es

" eompendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Supentendenci de incdustma y Comercis, Colambsia, B0,
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N* 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR
LA DIRECCION DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N* 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA
CARRD nl‘MEnﬂ B e L L e L L LR LR L L

administrativa gque unlwpmulu revocar la Resolucion .lpul.u{.n pm ser insostenible una coexistencia
pacifica entre las mismas. <

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

Art. 10 REVOCAR la Resolucion N* 663 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictada por la
Direccion de Asuntos Marcarios LIUZIOSOs, ««««=sscestmmmmmmmmm e sscaanananeeas

Art. 20 DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca “IMPULSA *®, clase 38,
Expediente N* §2600/2022, solicitada a nombre de la firma PAULA MACARENA

------------------------------------------------------------

Art, 30 S8t reesinssansssnrnssremnsrssmerng ireettif anerns
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